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POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2019 .

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 17 lipca 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku M. M. (M.)
z udziatem R. M.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

Po uzupetnieniu brakéw formalnych 12 lipca 2019 r. M.M. wniést o udzielenie zabezpieczenia
roszczenia o zobowigzanie R.M. do zaniechania naruszen praw wiasnosci przemystowej i praw
autorskich do wzoru wspdlnotowego o nr 004739290-0001 zastrzezonego w EUIPO chronionego od
dnia 5 marca 2018 r., poprzez zakazanie obowigzanemu wprowadzania do obrotu, importu, eksportu,
oferowania do sprzedazy i reklamowania, sprzedazy w sklepach nalezacych do obowigzanego i w
innych punktach, lub w Internecie zabawek w postaci zabawki pluszowej — foki z tutowiem o obtym
ksztatcie, nad ktérym jest usytuowana okragta gtowa, ktéra nad pyszczkiem posiada osadzone
charakterystyczne, wykonane z tworzywa duze oczy o duzych czarnych Zrenicach i btyszczgcych,
brokatowych teczéwkach, oraz o charakterystycznej szacie kolorystycznej w postaci kolorowego

melanzu identycznych, lub podobnych do przedstawionych na ponizszy fotografiach:

poprzez:



a. zakazanie obowigzanemu od wydania postanowienia o zabezpieczeniu, na czas trwania procesu
uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu importowania i eksportowania dla tych celéw zabawek
pluszowych - fok, tozsamych, lub podobnych do zastrzezonego na jego rzecz wzoru wspélnotowego o
nr 004739290-0001 =zastrzezonego w EUIPO chronionych od dnia 5 marca 2018 r., oraz
przystugujgcych wnioskodawcy praw autorskich do projektéw zabawek, tj. zabawki pluszowej — foki z
tutowiem o obtym ksztatcie, nad ktérym jest usytuowana okragta gtowa, ktéra nad pyszczkiem posiada
osadzone charakterystyczne, wykonane z tworzywa duze oczy o duzych czarnych Zzrenicach i
btyszczacych, brokatowych teczéwkach, oraz o charakterystycznej szacie kolorystycznej w postaci

kolorowego melanzu.

a w szczegdlnodci zakazanie wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, reklamowania,

oferowania, importowania zabawek pluszowych - fok o ponizszej wizualizacji lub podobnych:

A
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b. zajecie - na czas trwania procesu - sprzedawanych przez obowigzanego i stanowigcych jego
wlasnosc¢, zabawek pluszowych - fok szczegotowo opisanych pod li. a, znajdujgcych sie w gtdwnym
miejscu wykonywania przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej — (...), (...) Lebieh, w
dodatkowych miejscach prowadzenia dziatalnosci wskazanych w CEIDG, {j. przy ul. (...), (...) L., przy

ul. (...), (...) L. oraz we wszelkich innych miejscach, ktére zostang ustalone w toku egzekucji.

W razie braku realizacji roszczenh wskazanych w pkt. 1, wniést o zasadzenie od obowigzanego, na

rzecz wnioskodawcy kwoty 1 000 zt, za kazdy dzieh naruszenia obowigzkéw wskazanych w pkt. 1.

Sad ustalit, ze:

M.M. prowadzi od 14 grudnia 1995 roku dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg P.. M. M. w
Gnieznie w zakresie sprzedazy detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. (dowdd:
zaswiadczenie z CEIIDG k.11) Jest on uprawniony do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w
Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w dniu 5 marca 2018 r. pod nr 4739290-0001
przedstawiajgcego zabawki w postaci zwierzgt, zabawke do przytulania o wygladzie:
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Whioskodawca oferuje zabawki wyprodukowane wg tego wzoru w C. przez Y. S. (...) Co.,Ltd.



Na wszywce wskazany jest jako importer. (dowdd rzeczowy)

R.M. prowadzi od 10 lutego 2012 r. dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg R.M. G. z siedzibg w

tebieniu w zakresie produkcji sztucznej bizuterii i wyrobéw podobnych (dowdéd: zaswiadczenie z

CEIIDG k.18) W dniu 9 maja 2019 r. obowigzany sprzedat zabawke o wygladzie B w cenie

(...) zt. (dowdd rzeczowy, paragon k.19)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw witasnosci intelektualnej (w tym do
wzoréw wspolnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1
k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej 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 sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni
osiggniecie celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sgd uwzglednia interesy stron
w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé

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 okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdélnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

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

1. Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspdlnotowych
(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.1)
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 wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzyc
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tagcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wytgcznosé

uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzér zostat uciele$niony



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 sktadowa-
nie, interpretowane scisle, 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, ktoéra 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 wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iz
nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdinego wrazenia, uwzglednia sie przy
tym swobode twoérczg. 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 tworcy (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 wtasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspoélnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych szczegodtach. 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,
ktéra 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 wzor obowigzanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzor bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mogt byé zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzdér wspdinoty. w
Ochrona znakoéw 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, majgcy lepszg znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, 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 Przeglagd Sgdowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sadu 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 wzér, zgodnie
z przeznaczeniem tego produktu. Okreslenie po-informowany sugeruje, ze nie bedac twodrcg czy

ekspertem technicznym, uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien



zakres wiedzy na temat elementéw, jakie te wzory zwykle posiadajg, 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¢ roz-réznienia wychodzgc 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 rozumie¢ jako posrednie miedzy pojeciem
przecietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie
zadnej szczegdlnej wiedzy i ktéry na ogot, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje bez-
posredniego poréwnania kolidujgcych ze sobg znakdéw — 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 szczegodlnie uwazna, czy to
Z racji swojego osobistego do$wiadczenia, 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 tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-
wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogolnego 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, ktore sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwos-
ciach, ktére sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze poézniejsze 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 twdércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajgcymi z funkgiji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepisdéw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wiasciwosci, ktore 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 materiatéw, 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¢ znaczgcego wptywu na ksztatt i widok ogdlny produktu, jako ze moze on
przybieraé réznie ksztatty i byé przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z
13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Normatywna ocena ogodlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w

dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu

UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie



wywolujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor upraw-nionego i wzér zawarty lub
zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktow
stron. Sposdb, 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 uciele$niajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy
przy tym wyjasni¢, ze poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakow
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 Wzdér wspdinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
2012 s.273-360), analizujac 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 ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywoluje jako catosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie réznic. (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 wspdlnotowych regutach 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 produkiéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez
odniesienie do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia
uwagi wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdinych wzoréw,
3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem witasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzér, 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 wyrokow 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 wzoréw wspélnotowych sady stosujg przepisy rozporzgdzenia (art. 88 ust.1), a w
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 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 materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiadciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajgce na natozenie innych sankgji, adekwatnych do okoliczno$ci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym rowniez 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 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 rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

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

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostalty 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, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Art. 90 ust. 1 stanowi, ze do saddéw panstw cztonkowskich mogg by¢ sktadane wnioski o zastosowanie
srodkow tymczasowych zabezpieczajgcych prawa z rejestracii, ktére sg przewidziane dla krajowego

wzoru przemystowego.

Z zaoferowanego materiatu dowodowego wynika wylgcznos¢ wnioskodawcy uzywania na
terytorium Unii Europejskiej wzoru przedstawiajgcego zabawke — foke zobrazowang w $wiadectwie
EUIPO w 4 rzutach. Wraz z wnioskiem ztozone zostaty dwie zabawki, ktére przedstawiono takze na
fotografiach w tresci przyszltego roszczenia i sposobie jego zabezpieczenia. Pierwsza z nich
ucielesnia wzér wspodlnotowy. Na wszywce uprawniony zostat wskazany jako importer. Brak

jakiegokolwiek dowodu na to, ze zabawka ta zostata wprowadzona do obrotu przez obowigzanego.

Zadanie dotyczace zabawek o wyglgdzie: nie ma zatem podstaw w
stwierdzonych faktach naruszenia lub istnienia realnej grozby naruszenia w przyszitosci prawa M.M..
Uprawniony nie uprawdopodobnit, Zze obowigzany uzywa wzoru przemystowego zabawki
identycznego z zarejestrowanym na jego rzecz wzorem wspolnotowym. Wydruk na karcie 21 akt nie

przedstawia zabawek o takim wygladzie, nie jest takze mozliwe zidentyfikowanie miejsca i powigzanie



go zR.M..

Nalezy wyjasnic, ze zgdane przez uprawnionego sankcje naruszenia oraz sposoby zabezpie-
czenia roszczen powinny zostaé wskazane w sposdb precyzyjny, jasny, niebudzacy watpliwosci
interpretacyjnych, a ponadto respektujgcy reguty jezykowe. Nieprawidtowe jest uzywanie w tresci
roszczen i sposobdw zabezpieczenia sformutowan w rodzaju ,podobne” lub ,nasladujgce” wzor. Ich
uwzglednienie skutkowatoby przeniesieniem oceny naruszenia, w konkretnym stwierdzonym wypadku
uzywania przez obowigzanego (pozwanego) kolizyjnego wzoru na organ egzekucyjny (sad rejonowy
lub komornika) nieuprawnionych do rozstrzygania o naruszeniu praw wtasnosci przemystowej. Z tych
przyczyn, w odniesieniu do zabawek przedstawionych w zarejestrowanym wzorze wspoélnoto-

wym nr 4739290-0001 lub do nich podobnych, wniosek podlegat oddaleniu.

Druga z zabawek takze nie ma oznaczeh pochodzenia od obowigzanego. Na wszywce
widnieje wskazanie importera (...) i (...) producenta. Naklejka z ceng (... zI) pozwala potgczyc

zabawke z udokumentowanym paragonem z 9 maja 2019 r. zakupem u pozwanego ,pamiatki’. Fakt

oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek o wygladzie | mozna uznaé zatem

za dostatecznie uprawdopodobniony.

Dokonujgc oceny podobienstwa wzoru przemystowego zastosowanego w kwestionowanej za-
bawce do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego Sad uznat, ze nie sg one
podobne, a w konsekwencji dziatania R.M. nie naruszajg prawa M. M.. Zabawki stron majg
przedstawia¢ foke, a zatem wszelkie cechy ksztaltu muszg odpowiada¢ wygladowi zwierzecia, musi
ono mie¢ tuldw, gtowe, pyszczek, ptetwy. W tym zakresie swoboda twoércza projektanta jest
ograniczona. Sam fakt, ze zabawki stron sg wykonane w ten sposéb nie wskazuje na naruszenie.
Typowe dla tego rodzaju produktéow jest ich wykonanie z miekkiego materiatu. Projektant moze
natomiast swobodnie decydowaé o kolorystyce i wygladzie poszczegdlnych elementéw, kidre nie

muszg imitowac¢ ksztattu i budowy zwierzecia.

Podobienstwa wzoréw stron mozna upatrywaé w teczowej kolorystyce gtowy i tutowia oraz
biatego brzucha, a takze w identycznych oczach fok. Nie dominuje ono jednak nad licznymi
wyraznymi réznicami, ktére w ogdélnym ogladzie zorientowanego uzytkownika — w tym przypadku
kilkuletniego dziecka, ktére bawi sie pluszowymi przytulankami — decydujg o uznaniu, ze wzory nie sg
do siebie podobne. Przede wszystkim réznig sie ksztattem tutowia, bardziej masywnego we wzorze
obowigzanego, wielkoscig i ksztaltem gtowy, usytuowaniem nosa, jego kolorem (rézowy, we wzorze
uprawnionego biaty z wgsami), ksztaltem i kolorem ptetw, ksztattem i kolorem ptetwonogi. |dentyczne
oczy w obu zabawkach, we wzorze obowigzanego sg pozbawione powiek i rzes. Skala réznic nie
pozwala na uznanie ich za catkowicie pozbawione znaczenia, niedostrzegalne w ogdélnym ogladzie

zorientowanego uzytkownika.

Za nieuprawdopodobnione nalezy zatem uzna¢ naruszenie przez R.M. prawa M.M. do wzoru



wspolnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 4739290-0001 w sposob zdefiniowany w art. 10
rozporzgdzenia. Takze wiec w tym zakresie wniosek podlega¢ musiat oddaleniu. (a contrario art. 730"

k.p.c.)

2. Odnosnie do naruszenia autorskich praw majatkowych:

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
przedmiotem prawa autorskiego jest utwor, tj. kazdy przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu
wyrazenia. W orzecznictwie i doktrynie prawa wiasnosci intelektualnej uznaje sie, ze aby wytwor
niematerialny zyskat kwalifikacje utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywac fgcznie

nastepujgce cechy:

- stanowic¢ rezultat pracy cztowieka tj. tworcy utworu (przy czym przejaw dziatalnosci oznacza kazdy
uzewnetrzniony rezultat dziatania — tak J. Barta, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)

- stanowi¢ przejaw dziatalnosci twérczej,

- mie¢ indywidualny charakter.

Rezultat tworczego dziatania winien by¢ stworzony samodzielnie, by¢ niepowtarzalny, swoisty
(czyli posiada¢ ceche oryginalnosci), odréznia¢ sie w sposéb chociazby minimalny od innych
rezultatow takiego samego dziatania (posiada¢ ceche nowosci - tak M. Pozniak-Niedzielska w: System
prawa prywatnego. Prawo Autorskie, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa
2003, s.9). O tym, czy dane dzieto jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola

stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu
przystuguje tworcy. Zakresem zastosowania tej zasady objete sg zaréwno autorskie prawa
majatkowe, jak i osobiste. Prawo autorskie powstaje z chwilg ustalenia dzieta, gdy przybierze ono
jakakolwiek postaé, chocby nietrwatg, jednak o tyle statg, zeby tres¢ i cechy utworu wywieraty efekt
artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25.04.1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie
praw autorskich nie wymaga zadnych formalnosci (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposéb
pierwotny nastepuje ex lege, bezposrednio na rzecz twodrcy, ktorym w prawie polskim moze by¢
wytgcznie osoba fizyczna. Osoba niebedaca tworca (z wyjatkiem sytuaciji normowanych w art. 11 i art.
74 ust. 3 pr.autor.) staje sie podmiotem autorskich praw majgtkowych wytgcznie w drodze nastepstwa
prawnego — albo na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 41
ust. 1 i art. 53 pr.autor.), albo poprzez przejecie utworu wykonanego przez twérce, bedgcego jej
pracownikiem, w ramach obowigzkéw wynikajgcych ze stosunku pracy (art. 12 pr.autor.). By
skutecznie dochodzi¢ ochrony przystugujacych jej praw autorskich, osoba niebedaca twoérca

musi przedstawi¢ dowod nabycia przez nig autorskich praw majatkowych.

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr.autor. wskazuje, ze przedmiotem prawa autorskiego moga byc¢
m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemystowego. Z art. 17 natomiast wynika, ze twoércy
przystuguje wytagczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszelkich polach

eksploatacji, w tym takze wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono (art. 50



pkt 2 pr.autor.). Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wylgcznosci jest mozliwe
wytgcznie w przypadku nabycia autorskich praw majgtkowych lub uzyskania licencji (w zakresie
okreslonym w umowie). Do naruszenia majgtkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji
bezprawnego wkroczenia w zakres wytgcznosci, korzystania z tych elementéw dzieta, ktére spetniajg
przestanke tworczosci, chocby bez zamiaru lub $wiadomosci naruszenia. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
naruszenia autorskich praw majgtkowych ma charakter bezwzgledny i obiektywny. Do naruszenia
dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie czesci twoérczych
elementéw i ich uzupetnienia o elementy dodatkowe, ktére rowniez cechujg sie twdrczoscig (wtedy
nowy utwor stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub tez majg jedynie znaczenie
techniczne (techniczna przerébka utworu). Utwor powinien by¢ przy tym chroniony jako catos¢, a nie

jako suma poszczegdlnych elementow.

Uprawniony, ktérego autorskie prawa majgtkowe zostaty naruszone, moze zgdac¢ od osoby,
ktéra naruszyta te prawa zaniechania naruszania oraz usunigcia skutkédw naruszenia. (art. 79 ust. 1

pkt 1i 2 pr.autor.)

Whniosek nie zawiera zadnych twierdzen, a tym bardziej dowodéw na uprawdopodobnie-
nie, ze M.M. sluzg autorskie prawa majatkowe do utworu wzornictwa przemystowego -
pluszowej zabawki przedstawiajgcej foke. Sam fakt rejestracji wzoru wspoélnotowego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej nie stanowi podstawy do przyznania osoby, ktéra jest
wskazana w zgtoszeniu jako tworca ochrony prawno-autorskiej. System rejestracji wzoréw nie
przewiduje weryfikacji twierdzeh zgtaszajgcego co do tego kto jest tworca. Nie obejmuje badania czy
wzér cechuje twérczy i indywidualny charakter, cechy te ponadto réznig sie od nowosci i
indywidualnego charakteru warunkujgcych ochrone wzoru. Nie wystarczy zatem powota¢ sie na

Swiadectwo rejestracji, by wystgpi¢ z roszczeniami z tytutu naruszenia autorskich praw majatkowych.

Przeciwko udzieleniu M.M. ochrony prawno-autorskiej przemawia dodatkowo niewskazanie co
stanowi utwor (sama zabawka uszyta przez uprawnionego, czy jej projekt, ktérego zresztg nie
przedstawiono), niewskazanie jakie cechy decydujg o uznaniu wzoru przemystowego za utwoér w
rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 pr.autor., niewyjasnienie okolicznosci stworzenia wzoru, w koncu
nieuprawdopodobnienie przejecia przez obowigzanego w jego zabawce cech twoérczych i
indywidualnych utworu M.M.. Nalezy takze zauwazyC, ze na wszywce umieszczonej na zabawce

uprawniony zostat wskazany jako importer, a nie jako producent.

Wniosek M.M. podlegaé zatem musial oddaleniu ze wzgledu na nie-
uprawdopodobnienie przyszitych roszczen i interesu prawnego w uzyskaniu ich zabezpieczenia

(a contrario art. 730" k.p.c.



