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POSTANOWIENIE

Dnia 20 wrzesnia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 wrzesnia 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku L. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Krakowie
z udziatem G. spétki z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Krakowie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ L. spdice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie zabezpieczenia

roszczen o:

1. zakazanie G. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie naruszania prawa
do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
pod numerem 2146803-0001, poprzez zakazanie obowigzanej wytwarzania, oferowania (takze za
posrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania, reklamowania
(takze za posrednictwem Internetu) oraz sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu

produktéw w postaci profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami, w

ktérych proporcje wymiaréw i ksztatt przekroju sg nastepujace: o o

wygladzie: , 0becnie wprowadzanych do obrotu pod nazwg handlowg ,SU2”,

2. zniszczenie bedacych w posiadaniu obowigzanej i stanowigcych jej wtasnos¢ profili aluminiowych

do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w pkt. 1.,



3. zniszczenie wszelkich bedgcych w posiadaniu obowigzanej i stanowigcych jej wtasno$¢ materiatow
informacyjno-reklamowych (katalogéw, ulotek, cennikéw), dotyczgcych profili aluminiowych do

montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w pkt. 1.,

4. wycofanie z obrotu przez obowigzang stanowigcych jej wlasnosé¢ profili aluminiowych do montazu

napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w pkt. 1.,

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - naruszania praw do wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod
numerem 2146803-0001, to jest: wytwarzania, oferowania (takze za posrednictwem Internetu),
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania, reklamowania (takze za posrednictwem
Internetu) oraz sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu profili aluminiowych do

montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami, w ktérych proporcje wymiaréw i ksztatt

przekroju s3 nastepujace: T o wygladzie: ,
obecnie wprowadzanych do obrotu pod nazwag handlowg ,SU2”,

b. zajecie - na czas trwania postepowania — znajdujgcych sie w posiadaniu obowigzanej i
stanowigcych jej witasnos$¢ profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i

zaslepkami opisanych w pkt. a.,

C. zajecie - na czas trwania postepowania - wszelkich znajdujgcych sie w posiadaniu obowigzanej i
stanowigcych jej wtasnosé materiatéw informacyjno-reklamowych (katalogéw, ulotek, cennikéw),
dotyczacych profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych
w pkt. a.;

II. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ L. spoice z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Krakowie dwu-tygodniowy
termin do wytoczenia wzgledem G. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie

powddztwa obejmujgcego roszczenia z punktu 1.1-4.
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UZASADNIENIE

18 wrzesnia 2019 r. L. spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Krakowie

whniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

a. zakazanie G. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie na czas trwania
postepowania naruszania praw do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod numerem
002146803-0001 w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, do ktérego prawa
przystugujg wnioskodawcy, poprzez zakazanie obowigzanej wytwarzania, oferowania (takze za
posrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, uzywania, reklamowania
(takze za posrednictwem Internetu) oraz sktadowania w celach wskazanych powyzej produktow w
postaci profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami - w ktérych ww.
zarejestrowany wzor wspolnotowy jest zawarty lub zastosowany - tj. profili aluminiowych do montazu

napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami, w ktérych proporcje wymiaréw i ksztatt przekroju sg

nastepujgce: 7 0 wygladzie:
— obecnie wprowadzanych do obrotu przez obowigzang pod nazwg handlowg SU2,

b. zniszczenie bedacych w posiadaniu obowigzanej i stanowigcych jej wtasnos¢ profili aluminiowych

do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w lit. a.,

c. zniszczenie wszelkich bedgcych w posiadaniu obowigzanej i stanowigcych jej wtasno$¢ materiatow
informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczacych profili aluminiowych

do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w lit. a.,

d. wycofanie z obrotu przez obowigzang stanowigcych jej wtasnos¢ profili aluminiowych do montazu

napowierzchniowego z kloszem i zadlepkami opisanych w lit. a.,

poprzez:

1. zakazanie obowigzanej na czas trwania postepowania naruszania praw do wzoru wspoélnotowego
zarejestrowanego pod numerem 002146803-0001 w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej, do ktérego prawa przystugujg Wnioskodawcy, poprzez zakazanie obowigzanej
wytwarzania, oferowania (takze za posrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu,
eksportu, uzywania, reklamowania (takze za posrednictwem Internetu) oraz sktadowania w celach
wskazanych powyzej produktéw w postaci profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z
kloszem i zaslepkami, w ktérych ww. zarejestrowany wzor wspoélnotowy jest zawarty lub zastosowany,
tj. profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami, w ktérych proporcje

wymiarow i ksztatt przekroju sg nastepujgce:



O wygladzie:
— obecnie wprowadzanych do obrotu przez obowigzang pod nazwg handlowg SU2,

2. zajecie na czas trwania postepowania pozostajgcych w posiadaniu obowigzanej i stanowigcych jej
wiasnos¢ profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami opisanych w
punkcie 1.

3. zajecie na czas trwania postepowania wszelkich pozostajgcych w posiadaniu obowigzanej i
stanowigcych jej wtasnos¢é materiatéw informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki,
cenniki), dotyczacych profili aluminiowych do montazu napowierzchniowego z kloszem i zaslepkami

opisanych w punkcie 1.

Sad ustalit:

L. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie prowadzi dziatalno$¢
gospodarczg w zakresie produkcji profili aluminiowych oferowanych pod markg LUMINES LIGHTING,
z przeznaczeniem m.in. na rynek polski. (dowod: odpis z KRS, wydruki ze stron internetowych) Spétka
jest uprawniona do wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Witasnosci Intelektualnej w Alicante pod nr 2146803-0001, z pierwszenstwem od dnia 4 grudnia 2012

r., przedstawiajgcego w jednym rzucie profile o wyglgdzie:

(dowdd: swiadectwo rejestracji EUIPO)

Wzor ten jest wykorzystywany przez uprawniong w produkcji aluminiowych profili oswietleniowych
LUMINES B z kloszem i zaslepkami. (dowdd: katalog)

G. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie jest konkurentem

uprawnionej na rynku oswietleniowym. Spétka oferuje i wprowadza do obrotu, m.in. poprzez strone

internetowg pod adresem http://www.(...).com/, profile LED i akcesoria do systeméw o$wietlenia LED

(w szczegolnosci klosze i zaslepki). (dowdd: odpis z KRS, katalog, print-screeny)


http://www.(...).com/

Oferuje i wprowadza do obrotu profile GR2 o wyglgdzie:

(dowdd: fotografia)

Sad zwazyt:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylgcznego do
wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.l)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postac¢ catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegoélnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow

produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzér wspoélnotowy 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¢
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktdrym wzor zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale rdwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy,
jesli prowadzi do zakiécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego, a takze
skfadowanie, interpretowane $cidle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,

wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikajg takze dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej
osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu czy prze-
chowujac produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne
jest ustalenie, ze wzdr ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iz
nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie przy
tym swobode twérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzér, ktory nie
wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajgc przy tym
stopien swobody twércy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru
ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztlozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w

wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wiasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem

wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub



wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych szczegdtach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo doh wzoru przemystowego ucieleSnionego w produkcie
pozwanego, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu,
ktora opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu

do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow.

Bez znaczenia jest, ze wzdr obowigzanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie moégt byé zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspdlnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepszg znajomos$¢
przedmiotu. Nie jest to sam twérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie, lecz osoba,
ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z 22.06.2010 r. w sprawie T-
153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...)i z 9.09.2011
r. w sprawie T-10/08 (...). Zgodnie z orzecznictwem dotyczgcym pojecia poinformowanego
uzytkownika, przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik
koncowy, czy nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzoér, zgodnie
Z przeznaczeniem tego produktu. Okreslenie po-informowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy
ekspertem technicznym, uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien
zakres wiedzy na temat elementow, jakie te wzory zwykle posiadaja, i w zwigzku z zainteresowaniem
produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak nie oznacza to, ze
poinformowany uzytkownik jest w stanie dokonac¢ rozroznienia wychodzac poza doswiadczenie, jakie
zgromadzit w zwigzku z uzytkowaniem produktu miedzy aspektami wygladu produktu podyktowanymi

jego funkcja techniczng a tymi, ktére sg dowolne.

Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumieé¢ jako posrednie miedzy pojeciem
przecietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie
zadnej szczegdlnej wiedzy i ktéry na ogdt, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje bez-
posredniego poroéwnania kolidujgcych ze sobg znakéw — a pojeciem ,znawcy w danej dziedzinie” uzy-
wanym w prawie patentowym, oznaczajgcym eksperta posiadajgcego pogtebiong wiedze techniczna.
Okresla ono nie uzytkownika wykazujgcego przecietng uwage, lecz osobe szczegdlnie uwazna, czy to
Z racji swojego osobistego doswiadczenia, czy posiadanej rozlegtej wiedzy w danym sektorze. (tak:
wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody twércy przy
opracowaniu wzoru nalezy okre$la¢ ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-

wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego



zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobiehstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i
wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktére sg typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wtasciwos-
ciach, ktére sg wyrazem twoérczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11 (...). Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody twércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasci-wosciami wynikajgcymi z funkgc;ji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektorych wtasciwosci, ktére stajg sie
w ten sposéb wspdlne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z
13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Stopien swobody tworcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jezeli mozna wyobrazi¢ sobie rézne
konfiguracje tego samego produktu, jezeli produkt moze zosta¢ wytworzony w bardzo wielu réznych
ksztattach, kolorach iprzy wykorzystaniu bardzo wielu réznych materiatdow, jezeli opis danego
produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub
tez jezeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczgce obecnosci pewnych podstawowych
elementéw nie mogg mie¢ znaczacego wptywu na ksztatt i widok ogoélny produktu, jako ze moze on
przybiera¢ roznie ksztatty i by¢ przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z
13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu
UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposob, w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla roz-strzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢
jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie
kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesSniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym
wyjasni¢, ze pordwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych,
gdzie klient, zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego
przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob
bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzér wspélnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
2012 s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. (por. wyroki z 22/06/2010
r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10
(...), 29.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...).

Przy ocenie ogdélnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywotuje jako catosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catoSciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie roznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System

Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)



Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspodlnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru
wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktow, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktow i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie
do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzoréw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wtasciwego sektora, swobody
tworcy i catosSciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez
zakwestionowany wzér i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie.
(por. wyrok Sgdu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...).

Przedstawione reguty oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, ze wzgle-
du na podobienstwo don wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzajg
motywy wyrokéw ostatnio wydanych przez sady unijne. (m.in.: wyrok Trybunat Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w
sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorow wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i
procesowe, odnoszace sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspoélnotowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na

przeszkodzie wazne powody, nastepujgce srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktéw, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celéw byly uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankgji, adekwatnych do okolicznosci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad
podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych $rodkéw, zgodnie z prawem
krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30cczerwca

2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala,
moze zada¢ od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- s3d, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i

w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),



a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktorym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
whniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegolnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sgd uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wilasnosci przemystowej (w tym do
wzorow wspolnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1
k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu
przez sad lub sad polubowny, przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art.
730" k.p.c., wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni
wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni
osiggniecie celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron
w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzac

ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegoélnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Rozstrzygajgc o naruszeniu Sagd zwigzany jest domniemaniem waznosci zarejestrowanych
wzoréw wspolnotowych wynikajgcym z art. 85 rozporzgdzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy
wzOr uprawnionej jest nowy, cechuje sie indywidualnym charakterem, a jego wyglad nie wynika
wytgcznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporzgdzenia) Kwestia ta moze by¢ przedmiotem
badania wylgcznie na zarzut obowigzanej podniesiony w postepowaniu sgdowym lub przed EUIPO.
Nie wyklucza to jednak udzielenia wiascicielowi zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia
uniewaznianego wzoru. Nalezy jednak pamigtaé, ze uniewaznienie wywotuje skutek ex tunc (art. 87 w
zw. z art. 26 rozporzadzenia), udzielenie zabezpieczenia powinno by¢ zatem oparte na przekonaniu
Sadu, ze przedstawiony materiat dowodowy nie uzasadnia twierdzenia, ze wzér nie jest nowy, nie jest

pozbawiony indywidualnego charakteru i wynika wytgcznie z funkcji techniczne;.

Spotka L. jest uprawniona do wytgcznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru

wspoélnotowego zarejestrowanego pod nr 2146803-0001, przedstawiajgcego w jednym rzucie profil o

wygladzie: . Jego wyglad jest z pewnoscig w jakim$ zakresie



determinowany funkcjg techniczng, jednak nie ogranicza to catkowicie swobody projektowania tego
rodzaju wzoréw. Przekonujg o tym choéby przedstawione w motywach wniosku przyktady obecnych
na rynku profili, réznigcych sie wygladem. Jakkolwiek wiec, w ocenie Sadu, zakres swobody twérczej
projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalnos¢ profilu nie wymusza na nim

przyjecia tozsamego ze wzorem wspolnotowym uktadu linii i ich proporciji.

Z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, kiérym jest w tym przypadku osoba
zajmujgca sie montazem urzgdzen oswietleniowych, wzér przemystowy zastosowany w produkcie
obowigzanej ,SU2” jest podobny do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionej.
Ogodlne wrazenie zorientowanego uzytkownika determinuje w obu przypadkach prosty ksztait profilu,

bez ornamentacji, kontrasty kolorystyczne wynikajg z réznych materiatéw, z ktérych wykonany jest

N N N N,
N lX Y 2, W 2

profil. Rdéznica w wygladzie profilu ,SU2* w poréwnaniu z wzorem nie

jest na tyle istotna, by mogta zdominowa¢ ogdélne wrazenie zorientowanego uzytkownika.

Podobienstwo jest tym bardziej widoczne przy poréwnaniu produktow stron:

. Z pewnoscig nie uzasadniajg go jednak ograniczenia zakresu

swobody twoérczej.

Uzywanie przez obowigzang kolizyjnego wzoru przemystowego profilu oswietleniowego
uzasadnia uznanie, ze spétka G. narusza prawa wytgczne spotki L. w sposdb okreslony w art. 10
rozporzadzenia. Uprawnionej stuzg zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do dziatania
obowigzanej sankcji zakazowych i usuniecie skutkdw naruszenia, stosownie do przepiséw art. 89 ust.1

rozporzgdzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzgdzenia.

Sad uznat, Ze zgdane sposoby zabezpieczenia sg adekwatne do roszczen z jakimi w przysztosci
uprawniona zamierza wystgpi¢é na droge sgdowa. Zapewnig jej one nalezytg ochrone prawng, a
obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem oferowaé i wprowadza¢ do obrotu produkty,
ktore nie naruszajg praw wytgcznych ani intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730w zw. z art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.)
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Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita takze sw¢j interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystgpity niekorzystne dla spdtki L. skutki, konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony
przystugujacego jej prawa wytgcznego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego wykorzystywania przez
spotke G. wzoru wspdlnotowego naraza uprawniong na state zwiekszanie wymiaru wyrzadzanych jej

szkdd w postaci obnizenia wynikéw sprzedazy jej produktu.

Sad oddalit wniosek w takim zakresie, w jakim dokonat uscislen i stylistycznych zmian w tresci
przysztych i roszczen sposobdéw ich zabezpieczenia, niewykraczajgcych poza granice wyznaczone w art.
321 k.p.c., a zmierzajgcych do jasnego i zgodnego z regutami jezykowymi sformutowania zakazow i

nakazow.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



