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POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 stycznia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku A. GmbH z siedzibg w Krefeld (RFN)
z udziatem T. D. (D.)

0 udzielenie zabezpieczenia roszczen i zabezpieczenie dowoddw

postanawia:

I. udzieli¢ A. GmbH z siedzibg w Krefeld zabezpieczenia roszczen:

1. o zaniechanie przez T. D. naruszania praw do zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych nr RCD-
001763210-0001, RCD-001763210-0002, RCD-001763210-0003 i zakazanie obowigzanemu ich
uzywania, w szczegolnosci wytwarzania, oferowania, sktadowania i wprowadzania do obrotu, w tym
sprzedazy na portalach internetowych produktéw stanowigcych kopie oraz tudzgco podobnych do ww.
wzordéw wspolnotowych, tj. produktdéw o nastepujacych cechach (bez wzgledu na kolor): kotpakéw do
két samochodu, ktére majg postaé okraglej tarczy z dziewiecioma promieniscie rozmieszczonymi,
trapezowymi, przelotowymi otworami, na ktérg natozona jest odpowiadajgca obrysowi jej centralnego
pola oraz promieni pomiedzy trapezowymi, przelotowymi otworami (lecz nieznacznie mniejsza) tarcza,
ktérej zewnetrzna powierzchnia jest nieco wypukta i nieco wklesta, w ktérej centralnej czesci znajduje
sie okrag zagtebiony podobnie, jak obnizony obrys tarczy, przy czym jeden z trapezowych otwordw
ma dodatkowe wyciecie przeznaczone do umieszczenia w nim wentyla opony samochodowej i

nastepujgcym wygladzie:



poprzez: zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - oferowania, wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, sprzedazy, eksportu, importu, skladowania, reklamy i wszelkich innych form
rozpowszechniania, w tym sprzedazy na portalach internetowych kotpakéw o cechach i wygladzie

okreslonym wyzej, w tym kotpakéw o nazwach handlowych ,Canyon” i ,Fiord”

2. 0 zaniechanie popetniania przez obowigzanego na szkode wnioskodawcy czyndéw nieuczciwej
konkurencji polegajgcych na kopiowaniu, wytwarzaniu, reklamowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do
obrotu, w tym sprzedazy na portalach internetowych, kotpakéw o wyglagdzie przedstawionym i
opisanym w pkt.1., a takze o nastepujacym wygladzie:

oraz o nastepujgcych cechach (bez wzgledu na kolor): kotpakéw do két samochodu, ktére majg
postaC okragtej tarczy z czternastoma promieniscie rozmieszczonymi, trapezowymi, przelotowymi
otworami, ktérej zewnetrzna powierzchnia jest nieco wypukta i nieco wklesta, w ktérej centralnej czesci
znajduje sie okrag zagtebiony podobnie, jak obnizony obrys tarczy, przy czym jeden z trapezowych
otworéw ma dodatkowe wyciecie przeznaczone do umieszczenia w nim wentyla opony samochodowej
i zblizonym do nich, imitujgcych produkty wnioskodawcy, to jest dziatan, ktére sg sprzeczne z dobrymi
obyczajami,

poprzez: zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postgpowania - oferowania, wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, sprzedazy, eksportu, importu, sktadowania, reklamy i wszelkich innych form

rozpowszechniania, w tym sprzedazy na portalach internetowych kotpakéw o cechach i wyglgdzie



okreslonym w punktach 1. i 2., w tym zwtaszcza kotpakéw o nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”,

.Magnetic” oraz ,Meteor”

3. 0 usuniecie skutkédw niedozwolonych dziatann obowigzanego, w tym zniszczenie kotpakéw o
cechach i wygladzie przedstawionym w punktach 1. i 2., zniszczenie form do ich wytwarzania,
bezprawnie wytworzonych przez obowigzanego, w tym zwlaszcza kotpakéw o nazwach handlowych

~,Canyon”, [Fiord”, ,Magnetic” i ,Meteor”,

poprzez:

a. zajecie - na czas trwania postepowania - kotpakéw stanowigcych wiasnos¢ i bedacych w
posiadaniu obowigzanego o cechach i wygladzie przedstawionym w punktach 1. i 2., ktére znajdujg
sie w miejscu prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej pod adresem: ul. ..., ...
Czestochowa, w jego magazynach, wzglednie w innych miejscach, ktére zostang ustalone przez

komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego

b. zajecie - na czas trwania postepowania - stanowigcych witasno$é obowigzanego form wtryskowych
do produkcji kotpakdéw o cechach i wyglgdzie przedstawionym w punktach 1. i 2., w tym zwtaszcza o
nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”, ,Magnetic” i ,Meteor” oraz takich kotpakéw wyprodukowanych
przez obowigzanego znajdujacych sie w miejscu prowadzenia przez niego dziatalno$ci gospodarcze;j
pod adresem: ul. ..., ... Czestochowa, w jego magazynach oraz we wszystkich innych miejscach,

ktére zostang ustalone przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego

c. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - usunigcia zdje¢ kotpakoéw o cechach i
wygladzie przedstawionym w punktach 1. i 2., w tym zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”,
.Fiord”, ,Magnetic” i ,Meteor” ze strony internetowej pod adresem ... oraz z innych portali

internetowych obowigzanego, na ktdérych zdjecia te sie znajdujg

d. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - wycofania z obrotu stanowigcych jego
wiasnos¢ kotpakéw o cechach i wygladzie przedstawionym w punktach 1. i 2., w tym zwtaszcza o

nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”, ,Magnetic” i ,Meteor”;
II. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

IIl. wyznaczy¢ A. GmbH z siedzibg w Krefeld dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem T. D. z

pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone w pkt 1.1.-3.;

IV. zwréci¢ A. GmbH z siedzibg w Krefeld z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 200

(dwiescie) ztotych tytutem nienaleznie uiszczonej optaty sgdowe;.


http://www.kolpaki-stantoma.pl/
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UZASADNIENIE

28/01/2019 r. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa Republiki Federalnej Niemiec A.

GmbH z siedzibg w Krefeld wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

1. o zaniechanie przez T. D. naruszania praw do zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych nr RCD-
001763210-0001, RCD-001763210-0002, RCD-001763210-0003 (przedstawionych w
ZALACZNIKACH Nr 1, 2 i 3) i zakazanie obowigzanemu ich uzywania, w szczegdlnosci wytwarzania,
oferowania, sktadowania i wprowadzania do obrotu, w tym sprzedazy na portalach internetowych
produktéw stanowigcych kopie oraz tudzgco podobnych do ww. wzoréw wspolnotowych, tj. produktow
o nastepujgcych cechach (bez wzgledu na kolor): kotpakéw do kot samochodu, ktére majg postaé
okragtej tarczy z dziewiecioma promienidcie rozmieszczonymi, trapezowymi, przelotowymi otworami,
na ktérg natozona jest odpowiadajgca obrysowi jej centralnego pola oraz promieni pomiedzy trapezo-
wymi, przelotowymi otworami (lecz nieznacznie mniejsza) tarcza, ktérej zewnetrzna powierzchnia jest
nieco wypukta i nieco wklesta, w ktorej centralnej czesci znajduje sie okrgg zagtebiony podobnie, jak
obnizony obrys tarczy, przy czym jeden z trapezowych otworow ma dodatkowe wyciecie

przeznaczone do umieszczenia w nim wentyla opony samochodowej i nastepujacym wygladzie:

poprzez: zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - oferowania, wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, sprzedazy, eksportu, importu, skladowania, reklamy i wszelkich innych form
rozpowszechniania, w tym sprzedazy na portalach internetowych kotpakéw o cechach i wygladzie

opisanym i okreslonym w punkcie 1, w tym zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”,

2. 0 zaniechanie popetniania przez obowigzanego na szkode wnioskodawcy czyndéw nieuczciwej

konkurencji, polegajgcych na kopiowaniu, wytwarzaniu, reklamowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do



obrotu, w tym sprzedazy na portalach internetowych kotpakdéw o wyglgdzie przedstawionym i

opisanym w pkt.1 a takze o nastepujgcym wygladzie:

oraz nastepujacych cechach (bez wzgledu na kolor): kotpakéw do két samochodu, ktére majg postac
okragtej tarczy z czternastoma promieniscie rozmieszczonymi, trapezowymi, przelotowymi otworami,
ktérej zewnetrzna powierzchnia jest nieco wypukta i nieco wklesta, w ktérej centralnej czesci znajduje
sie okrag zagtebiony podobnie, jak obnizony obrys tarczy, przy czym jeden z trapezowych otworéw
ma dodatkowe wyciecie przeznaczone do umieszczenia w nim wentyla opony samochodowej i
zblizonym do nich, imitujgcych produkty wnioskodawcy to jest dziatan, ktoére sg sprzeczne z dobrymi

obyczajami,

poprzez: zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - oferowania, wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, sprzedazy, eksportu, importu, skladowania, reklamy i wszelkich innych form
rozpowszechniania, w tym sprzedazy na portalach internetowych kotpakéw o cechach i wygladzie
opisanym i okreslonym w punkcie 1 i 2, w tym zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”,

.Magnetic” oraz ,Meteor”,

3. o usuniecie skutkow ww. niedozwolonych dziatan obowigzanego, w tym roszczeh o zniszczenie
kotpakdw o cechach i wygladzie przedstawionym w pkt. 1 i 2, a takze roszczen o zniszczenie form do
ich wytwarzania, bezprawnie wytworzonych przez obowigzanego, w tym zwilaszcza kotpakéw o

nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”, ,Magnetic” oraz ,Meteor”

poprzez:

a. zajecie - na czas trwania postepowania - wszystkich produktéw w postaci kotpakéw bedgcych w
posiadaniu obowigzanego o cechach i wyglgdzie przedstawionym w pkt. 1 i 2, ktére znajdujg sie w
miejscu prowadzenia przez obowigzanego dziatalno$ci gospodarczej, tj. pod adresem: ul. ..., ...
Czestochowa, w magazynach obowigzanego, wzglednie w innych miejscach, ktére zostang ustalone

przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego,

b. zajecie - na czas trwania postepowania - stanowigcych wtasnos¢ obowigzanego form wtryskowych
do produkc;ji kotpakéw oraz kotpakdéw wyprodukowanych przez obowigzanego, w tym znajdujgcych sie
w miejscu prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej, tj. pod adresem: ul. ..., ...
Czestochowa, w jego magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktére zostang ustalone
przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego, tj. kolpakdw o cechach i wygladzie
przedstawionym w punkcie 1 i 2, w tym zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”,

.Magnetic” oraz ,Meteor”,



c. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - usuniecia zdje¢ kotpakdw ze strony ...
oraz innych portali internetowych, na ktérych zdjecia te sie znajduja, tj. zdje¢ kotpakéw o cechach i
wygladzie przedstawionym w punkcie 1 i 2, w tym zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”,

.Fiord”, ,Magnetic” oraz ,Meteor” oraz

d. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - wycofania z obrotu kotpakéw o
cechach i wygladzie przedstawionym w punkcie 1 i 2, w tym zwlaszcza o nazwach handlowych

~Canyon”, ,Fiord”, ,Magnetic” oraz ,Meteor”.

Na podstawie art. 2861 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. wniosta o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu
dowoddéw dotyczgcych sprzedazy, zamowien, tj.. dokumentéw oraz faktur VAT, faktur pro forma,
rachunkéw dotyczgcych sprzedazy oraz dokumentéw inwentaryzacyjnych, spiséw i zestawieh stanow
magazynowych oraz zamoéwien, potwierdzen doreczenia i innych dokumentéw potwierdzajgcych
dostawy do os6éb trzecich kotpakéw o cechach i wygladzie przedstawionym w punktach 1. i 2., w tym

zwlaszcza o nazwach handlowych ,Canyon”, ,Fiord”, ,Magnetic” oraz ,Meteor”,

Sad ustalit:

A. GmbH 2z siedzibg w Krefeld przystugujg m.in. prawa do wzoréow wspdlnotowych
zarejestrowanych w dniu 4 pazdziernika 2010 r. w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci

Intelektualnej przedstawiajgcych (w jednym rzucie) kotpaki samochodowe o wygladzie:

nr 001763210-0001 nr  001763210-0002

001763210-0003 . (dowéd: wydruki z bazy EUIPO k.36-44)

30 stycznia 2009 r. uprawniona udzielita J. L. prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod
nazwg ,L.” w Czestochowie licencji na korzystanie z jej wzoréw wspdélnotowych m.in. na terytorium
Polski. (dowdd: informacja z CEIDG k.170-171, upowaznienie k.45, katalogi k.100-149) Uprawniona i
licencjodawca przez kilkanascie lat wspotpracowali z ojcem obowigzanego S. D. prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe D., ktéry wykonywat na
ich zamoéwienie formy do produkcji kotpakéw do kot samochodowych.
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Uprawniona i licencjobiorca od lat zgodnie wspoipracujg dzielgc sie obowigzkami zwigzanymi
z wprowadzaniem na rynek wzorow felg. Po opracowaniu projektu wzoréw kotpakéw o nazwach
handlowych ,SAIL” i ,WIND” o wygladzie:

kotpaki o nazwie handlowej SAIL:

A

oraz kotpaki o nazwie handlowej WIND:

¥

rS

A. GmbH zlecita S. D. wykonanie form wtryskowych do ich produkcji:

15 lutego 2012 r. S. D. wystat do uprawnionej wiadomos$¢ e-mail potwierdzajgc mozliwosc
wykonania form oraz oferte, a 16 lutego 2012 r. wystawit fakture pro forma. (dowdd: korespondencja,
faktury i potwierdzenie wykonania przelewu k.151-155) 20 lipca 2012 r. uprawniona odebrata
wykonane przez S. D. formy do wytwarzania kotpakow ,SAIL” i ,WIND”, za ktére zaptacita. (dowdd:
dokumentacja dotyczgca odbioru towaru oraz transportu k.156-159, faktura k.160, potwierdzenie
przelewu k.161)

Nie dysponujgc zgodg uprawnionych T. D. prowadzacy dziatalno$¢é gospodarczg pod firmg
-Firma Produkcyjna S.” w Czestochowie oferuje i wprowadza do obrotu felgi két samochodowych o
nazwach handlowych: ,Canyon” i ,Fiord” ucielesniajgce zarejestrowane wzory wspodlnotowe, a takze

felgi ,Magnetic” i ,Meteor” stanowigce kopie produktéw uprawnione;.

KOLPAKI PRODUKOWANE | OFEROWANE PRZEZ KOLPAKI PRODUKOWANE | OFEROWANE PRZEZ
WNIOSKODAWCE OBOWIAZANEGO




Kotpaki ,SAIL” i ,WIND”: Kotpaki obowigzanego ,MAGNETIC” i ,METEOR”:

rﬂ-7/}}— R B A
06 ¢

D O

(dowdd: informacja z CEIDG k.168-169, katalog S. k.46-52, wydruk ze strony internetowej k.53-68,
faktury k.150)

I -




Obowigzany nie zgodzit sie dobrowolnie zaprzesta¢ oferowania i wprowadzania do obrotu

kwestionowanych przez uprawniong produktéw. (dowdd: korespondencja k.69-99)

Sad zwazyk:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia praw do wzoru
wspoélnotowego i przemystowego oraz zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji udziela sie na
zasadach ogolnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie
cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem
postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c. wniosek powinien zawierac
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje
wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia
lub w inny sposdb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.
Pojecia interesu prawnego nie mozna jednak w tym wypadku ogranicza¢ do zapewnienia
wykonalnosci przysztego orzeczenia. Jezeli przedmiotem powddztwa jest roszczenie o zaniechanie
dziatah naruszajgcych prawo podmiotowe, cel postepowania nie zostanie w petni osiggniety, jezeli

przyszty pozwany bedzie miat mozliwos¢ kontynuowania naruszen w trakcie postepowania.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.
747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w
taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylgczajgc sposobdéw
przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sagd moze unormowac
prawa i obowigzki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1
pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby

uprawnionemu zapewnié nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzac ponad potrzebe.

Udzielenie zabezpieczenia warunkowane jest spetnieniem przez wnioskodawce okreslonych
wymogow uzasadniajgcych podjecie przez sad decyzji o potrzebie zastosowania srodkéw tymczaso-
wych i zabezpieczajgcych. Nalezy mie¢ przy tym na wzgledzie, ze rozstrzygniecia sporéw o prawa
wilasnosci intelektualnej i reguty uczciwej konkurencji wywotujg dalej idgce konsekwencje, niz tylko w
dwustronnych relacjach uprawnionego i potencjalnego naruszyciela. Z reguty dotykajg one takze
kontrahentéw stron oraz ich klientow (konsumentéw). Wydajgc orzeczenie sad musi wazy¢ interesy
tych wszystkich oséb i ingerowaé w stosunki rynkowe wytgcznie tam, gdzie wniosek uprawnionego ma
uzasadnienie w prawie oraz w okolicznosciach faktycznych, gdy za udzieleniem zabezpieczenia

przemawia nie tylko stusznos$¢ przysztych roszczen, ale takze konkretny interes prawny.

1. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego:

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspdélnotowych
(Dz.U. UE.L.02.3.1, z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wytgcznego do
wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art. 1)
Zawiera ono legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czesci,

wynikajgca w szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow



produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach
charakterystycznych, formie i uksztattowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu

linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach.

Zarejestrowany wzoér wspolnotowy podlega ochronie przez 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia przestanki z art. 1 ust. 2b w zw. z art. 5 ust. 1bi art. 6 ust. 1b. Uprawniony moze przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okresOw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb
wylgcznosé uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) produktu, w ktérym wzoér zostat
ucielesniony lub zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale rowniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu,
majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktére obejmuje takze wystawy
czy pokazy, jesli prowadzi do zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego, a
takze skfadowanie, interpretowane $cisle, 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, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy
przechowujac produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia)
istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogoélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworczg, zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzor, ktéry nie wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego
wrazenia (ust.1), uwzgledniajgc przy tym stopieh swobody twércy (ust.2). Okreslajg go, postrzegalne
zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej
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 sposob wyrazny odnosi sie do tych wiasnie

cech. (shown visibly)

Przy rozstrzygnieciu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspodlnotowego nalezy sie
postuzy¢ wypracowanymi w orzecznictwie sgdéw wspolnotowych regutami oceny indywidualnego
charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzoér 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 — poszczegdlinych wzordw,

3. stopnia swobody twércy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktdry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sgdu UE z
7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 ...)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy lepszg znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie, lecz
osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. PozZniak-

Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy



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 ..., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 ...)

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. Stopienn swobody
tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wiasciwosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw
prawnych majgcych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych
sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie
pozwanego dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany
uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju
produktom, koncentrujgc sie na wtasciwosciach, ktére sg wyrazem twoérczej swobody lub odbiegajg od
normy. (por takze pozniejsze 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 ..))

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), aw
kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i
procesowe, odnoszgce sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze
z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspolnotowego 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 materialdbw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia
podrobionych produktow, jezeli ich witasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci, prze-
widzianych przepisami prawa krajowego, w tym rdéwniez prawa prywatnego miedzynarodowego
panstwa cztionkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1)
Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych srodkéw, zgodnie z prawem
krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r.
prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

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

- sad, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w
sposob i w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na

wniosek uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub



oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegodlnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajgc, sgd uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Art. 90 ust. 1 stanowi, ze do sgdow panstwa cztonkowskiego mogg by¢ sktadane wnioski o
zastosowanie srodkéw tymczasowych zabezpieczajgcych prawa z rejestracji, ktére sg przewidziane
na mocy ich prawa krajowego.

A. GmbH nalezycie uprawdopodobnita stuzgce jej prawa z rejestracji wzoréw wspodlnotowych
nr 001763210-0001, 001763210-0002 i 001763210-0003 przedstawiajgcych kotpaki samochodowe.
Nie dysponujgc jej zgodg T. D. oferuje i wprowadza do obrotu produkty o wyglagdzie wysoce
podobnym do tych wzoréw. Cechuje je tozsamy uktad, liczba i ksztatt promieni wpisanych w okreg, co
nie jest usprawiedliwione funkcjg techniczng ani ograniczeniami swobody projektowania. Juz z
samych katalogéw stron oraz z zestawienia na str.12-13 wniosku wynika, ze kotpaki mogg mieé
réznorodny wyglad. Réznice kolorystyczne, typowe dla tego rodzaju produktéw nie mogg decydowac
0 odmiennym ogoélnym wrazeniu jakie na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest w tym wypadku
posiadacz samochodu, wywierajg wzory zarejestrowane na rzecz uprawnionej oraz produkty
oferowane przez obowigzanego pod nazwami handlowymi ,Canyon” i ,Fiord”. Uzywanie przez T. D.
podobnych do zarejestrowanych wzoréw przemystowych uprawnia A. .GmbH do dochodzenia
wzgledem niego roszczen zakazowych z art. 89 rozporzadzenia i zgdania usuniecia skutkéw
naruszenia w sposoéb okreslony w art. 286 p.w.p., ktére jednak ograniczone sg do produktéw

stanowigcych wlasnos$¢ obowigzanego (w pozostatym zakresie wniosek podlega¢ musiat oddaleniu).

2. Czyny nieuczciwej konkurenciji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji
rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek :
O czyn ma charakter konkurencyjny,
O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

Q jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ sSwiadomosc¢
skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrzec, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci

naruszenia intereséw innych przedsigbiorcow. Konkurencyjne sg wytgcznie dziatania zewnetrzne,



adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientow dla
oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie witasnej efektywnosci gospodarczej badz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one byé¢
zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentow),
niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym
sposob, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek
wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy

naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenc;ji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepisow o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych,

prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte srodki i
konsekwencje przedsiebranych dziatah. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem
sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia
dobrych obyczajow powazne znaczenie mogg mie¢ ustalane przez organizacje samorzadu
zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania
przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi
my$lagcych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sgadu Najwyzszego z 26/09/2002
r. 1l CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzeczno$¢ z dobrymi
obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sgdu z punktu widzenia tresci, motywdw i celu
dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub
zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spotecznos¢, obowigzujgcymi w

okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w
art. 3 ust. 1,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna pemni funkcje korygujacg w stosunku do przepisow szczegdlnych. Gdy dany stan

faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje



ktéregos$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢
badane przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero
gdy nie mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli
generalnej z art. 3. (tak Sgd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsiebiorcy, ktéry ponidést okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosé

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowedgo oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie
gotowego produktu, polegajgce na tym, ze za pomocg technicznych $rodkéw reprodukcji jest
kopiowana zewnetrzna jego postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w btgd co do tozsamosci
producenta lub produktu. Niedozwolone na$ladownictwo moze [...] nie tylko dotyczy¢ identyczno$ci
kopii i oryginatu, ale da sie takze rozciggng¢ na przypadki odmiennos$ci wymiaréw. Wystarczy taki
stopien podobienstwa, ktéry spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie catosciowego wrazenia
nie odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sgdu Najwyzszego
z dnia 11/07/2002 r., | CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia
klientéw w biad co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa
produktéw wytwarzanych przez innego przedsiebiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego
zadnym terminem monopolu eksploatacji okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatby lub
co najmniej utrudniat wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, prowadzgcym podobng
dziatalno$é. Pozostawatoby to w sprzeczno$ci z porzagdkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci
gospodarczej i regutach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego
przedsiebiorcy, nie korzystajgcego ze szczegodlnej ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne z
regutami konkurencji i nie uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sad
Najwyzszy w wyroku z 11/08/2004 r. || CK 487/03)

Do oceny mozliwosci wystgpienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie
model nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. Tak okreslony
wzorzec nie moze by¢ jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy —
warunkow obrotu i realiow zycia gospodarczego. Mozliwos¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1

u.z.n.k., zachodzi wéwczas, gdy dla przecietnego odbiorcy zewnetrzna postaé poréwnywanych



produktéw jest tego rodzaju, ze nie jest mozliwe odréznienie oryginatu od kopii. Nie jest konieczne,
aby oba produkty byty identyczne. Wystarczajgce jest podobienstwo na tyle wysokie, ze przecietny
nabywca, na podstawie ogdlnego i catosciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujgcego od
oryginalnego. Mozliwosci wystgpienia konfuzji nie wylgczajg przy tym drobne réznice wystepujgce w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokonaé przy uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci towarzysza-
cych wyborowi towaru przez klienta. Niewatpliwie znaczna réznica w jakosci poréwnywalnych
produktéw, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy
wytgcza¢ mozliwos¢ konfuzji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK 202/13)
Wyczerpujgce i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie
znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wytgcza mozliwosé
wywotania btedu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujgce znaczenie dla wytaczenia ryzyka konfuzji moze miec¢
zatem odmienne opakowanie produktu, zawierajgce odrézniajgce oznaczenia i informacje o jego
pochodzeniu. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:
. zaniechania niedozwolonych dziatan
. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan
. Zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
. haprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogdlnych;

. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogdélnych;

o OO B WN -

. zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem

kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego — jezeli czyn byt zawiniony.

Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zadanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie wéwczas,
gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysziosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Zaoferowany przez uprawniong materiat dowodowy przekonuje o tym, Zze prowadzgc
dziatalnos¢ gospodarczg na polskim rynku (wspdlnie z licencjobiorcg) moze ubiega¢ sie ona o
ochrone na podstawie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. A. GmbH jako
pierwsza wprowadzita na rynek kotpaki ,Sail” i ,Wind”, ktére kopiuje obowigzany oferujgcy tozsame
produkty pod nazwami ,Magnetic” i ,Meteor”. W ocenie Sgdu sposéb wprowadzania ich do obrotu, w
szczegolnosci sprzedaz internetowa, nie eliminuje mozliwosci wprowadzenia w btgd nabywcéw co do
pochodzenia kotpakdéw, ktére pozbawione sg widocznych indywidualnych oznaczen. Informacje
zawarte w katalogach i na stronach internetowych nie sg wystarczajgce, ryzyko konfuzji dotyczy w

gtébwnej mierze dalszego uzytkowania produktu (post sale).

Kopiowanie przez T. D. kotpakéw ,Sail” i ,Wind” uprawnia A. GmbH do dochodzenia
wzgledem niego roszczen zakazowych i do zgdania usuniecia skutkéw naruszenia w sposob

okreslony w art. 18 ust. 1 pkt 112 u.z.n.k.



Sad uznal, ze A. GmbH nalezycie uprawdopodobnita takze swoj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwtoczne
zapewnienie ochrony przystugujgcego jej prawa wytgcznego. Dopuszczenie do dalszego
bezprawnego naruszania wzorow wspolnotowych naraza uprawniong na powstanie lub zwiekszenie

wymiaru wyrzgdzanych jej szkdd, réwnoczesnie przysparzajgc obowigzanemu nienaleznych korzysci.

Sad uwzglednit wniosek w zakresie stwierdzonego naruszenia. Oddalit go co do tych
sposobdw zabezpieczenia, ktdére nie majg uzasadnienia w materiale dowodowym i - przez ich
nadmiernie ogodlne sformutowanie - nie nadajg sie do egzekucji. Zastosowane sposoby
zabezpieczenia zapewnig A. GmbH nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzg ponad
potrzebe, moze on bowiem wprowadzaé do obrotu i oferowa¢ produkty, kidére nie naruszajg praw i

interesow gospodarczych oséb trzecich. (art. 7301w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

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

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

3. Zabezpieczenie dowodow:

Przepis art. 286! ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawnia wiasciciela wzoru wspdlnotowego i
przemystowego do wystgpienia z zgdaniem zabezpieczenia dowodéw, nie wyjasniajgc przy tym jego
relacji z unormowaniami art. 310-315 k.p.c. W doktrynie i orzecznictwie przewaza poglad, ze nie sg to
regulacje tozsame. Art. 2861 ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma na celu utrwalenie okreslonego stanu faktycznego
stanowigcego naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (np. zajecie probek towaréw dla
poézniejszego ich wykorzystania w toku postepowania sgdowego dla wykazania faktu naruszenia).
Powinien on jednak takze znalez¢ zastosowanie wéwczas, gdy istnieje obawa, ze przeprowadzenie
tego dowodu stanie sie niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi

potrzeba stwierdzenia istniejgcego stanu rzeczy, podobnie jak stanowi art. 310 k.p.c.

W odréznieniu od ujecia instytucji zabezpieczenia dowodu przewidzianego w kodeksie
postepowania cywilnego, zaktadajgcej co do zasady przeprowadzenie okre$lonego Srodka
dowodowego, na gruncie komentowanej ustawy przedmiotowa instytucja w warstwie znaczeniowej
odwotuje sie do potocznego rozumienia okreSlenia "zabezpieczenie", zapewniajgc zarazem utrwalenie
Srodka dowodowego dla potrzeb ewentualnego postepowania cywilnego. (T. Demendecki [w:] T.
Demendecki i in., Prawo witasnosci przemystowej. Komentarz, 2015, LEX; podobnie: A. Kisielewicz, J.
Sienczyto-Chlabicz, R. Tomczyk [w:] E. Nowinska, (red.), System Prawa Handlowego, Tom. 3, Prawo

wiasnosci przemystowej, 2015, Legalis)

Skoro za$ ustawodawca krajowy nie precyzje warunkéw zabezpieczenia dowodoéw na uzytek
postepowania o naruszenie praw wilasnosci przemystowej, przy interpretaciji przepisu art. 286! ust. 1
pkt 1 p.w.p. nalezy odwota¢ sie do art. 6 i 7 dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw wifasnosci intelektualnej.

Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika obowigzek panstw czionkowskich Unii Europejskiej

zapewnienia mozliwosci zgdania od naruszyciela przedstawienia dowodéw znajdujgcych sie pod jego

kontrolg na wniosek uprawnionego do znaku towarowego - w sytuacji wykazania przezen zasadnosci

jego roszczen, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Z kolei art. 7 nakfada na



panstwa czionkowskie obowigzek zapewnienia szybkich i skutecznych s$rodkéw tymczasowych
umozliwiajgcych zachowanie dowodoéw zarzucanego naruszenia, takze przed wszczeciem
postepowania. Srodki takie moga obejmowaé szczegdtowy opis z pobieraniem prébek lub bez, zajecie
fizyczne naruszajgcych prawo towarow, a takze - we witasciwych przypadkach - materiatow i narzedzi
uzytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towaréw oraz zwigzanych z nimi dokumentow. Jesli istnieje
taka potrzeba, srodki te mozna podjg¢ bez wystuchania drugiej strony, zwtaszcza, gdy jakiekolwiek
opdznienie moze spowodowac szkode nie do naprawienia dla wiasciciela praw lub istnieje dajgce sie

udowodni¢ ryzyko zniszczenia dowoddw.

Celem tej regulacji jest nakazanie szybkich i skutecznych $rodkéw tymczasowych,
zapewniajgcych zachowanie dowodow dotyczgcych zarzucanego naruszenia, pod warunkiem ochrony
informacji poufnych. Zachowanie tych dowodow stuzy z jednej strony wyeliminowaniu mozliwosci
ukrycia dowodoéw (wzglednie zniszczenia) badz zatajenia istotnych faktéw przez naruszyciela, z

drugiej zas ma doprowadzi¢ uprawnionego do prawidtowego sformutowania roszczen.

Za przyjeciem prowspolnotowej wyktadni omawianego przepisu przemawia takze
przewidziany w art. 286 ust. 9 p.w.p. obowigzek zakreslenia terminu do wystgpieniu wzgledem osoby,
ktéora znajduje sie w posiadaniu dowoddéw naruszenia z odpowiednimi (skonkretyzowanymi)
roszczeniami, do ktérych dochodzenia sg one uprawnionemu niezbedne. Wystgpienie z wnioskiem o
zabezpieczenie dowodoéw na podstawie art. 2861 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wymaga wiec od uprawnionego
dochowania szczegolnej starannosci w sformutowaniu Zadania, okresleniu obowigzanego oraz
przedstawieniu twierdzen i dowodéw dla uprawdopodobnienia faktu naruszenia praw wytgcznych,
szczegolnie gdy wniosek sktadany jest przed wniesieniem pozwu. W tym przypadku mamy zwykle do
czynienia z relacjami konkurencyjnymi, a uwzglednienie wniosku w mniejszym lub wigkszym stopniu

narusza podlegajgcg ochronie tajemnice przedsiebiorstwa obowigzanego.

Ze wzgledu na jego nieuzasadnienie Sad oddalit wniosek o zabezpieczenie dowodow.

(a contrario art. 286* ust. 1 pkt 1 p.w.p.)

Zarzadzenie:

30/01/2019 r.



