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POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 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 25 marca 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku R. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Piasecznie
z udziatem A. spélki z ograniczong odpowiedzialnos$cig w Kaliszu
0 udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

I. udzieli¢ R. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Piasecznie zabezpieczenia

roszczen o:

1. nakazanie A. spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kaliszu zaniechania naruszania
prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego pt. ,Pedzelki (czes¢ -)”, zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania,
oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazéw cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi
ramionami, na ktérych wtoski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej sSrodkowa usztywniona czesé
posiada witoski utozone prostopadle do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazéw
cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza -
kanat’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” Ilub
~SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktorych gtéwka (czes¢ pedzelka) zostata

it

uwidoczniona na fotografiach:

2. nakazanie obowigzanej zniszczenia na jej koszt stanowigcych jej wlkasnos¢ szczoteczek (pedzelkdw)

do pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski



sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone
prostopadle do trzonu, a w szczegodlnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych
wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal”,
~SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA
CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtowka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na
fotografiach w pkt. 1. oraz wszystkich materiatéw marketingowych dotyczacych takich szczoteczek do

pobierania wymazéw cytologicznych,

poprzez:

a. nakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania,
reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek
(pedzelkéw) do pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtowke z bocznymi ramionami, na
ktérych wioski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej sSrodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski
utozone prostopadle do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych
wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal”,
~SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA
CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtowka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na

fotografiach:

b. zajecie - na czas trwania procesu — stanowigcych wlasno$¢ obowigzanej szczoteczek (pedzelkéw) do
pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg
utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej Srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle
do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych wprowadzanych do
obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal’, ,SZCZOTECZKA
CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL.
TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtdwka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. a.
oraz wszystkich materiatdbw marketingowych zawierajgcych wizerunek takich szczoteczek do pobierania
wymazéw cytologicznych, znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia przez obowigzang dziatalnosci
gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z

wykonywaniem zabezpieczenia;
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

lll. wyznaczyé R. spoétce z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Piasecznie dwutygodniowy
termin do wystgpienia wzgledem A. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kaliszu z

pozwem obejmujgcym roszczenia z punktu 1.1 2.
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UZASADNIENIE

20 marca 2019 r. R. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Piasecznie wniosta

0 udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. nakazanie A. spolce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kaliszu zaniechania naruszania
prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego pt. ,Pedzelki (cze$¢ -)”, zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej, pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania,
oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazoéw cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi
ramionami, na ktérych wtoski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej sSrodkowa usztywniona czesé
posiada wioski utozone prostopadle do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazow
cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza -
kanat’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” Ilub
~SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktorych gtdwka (czes¢ pedzelka) zostata

uwidoczniona na fotografiach:

2. nakazanie obowigzanej zniszczenia na jej koszt szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazéw
cytologicznych posiadajgcych gtdéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg utozone réwnolegle
do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle do trzonu, a w
szczegollnosci szczoteczek do pobierania wymazdéw cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod
nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanaf’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA
STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL
ALB”, ktérych gtéwka (czes$é pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1.1. powyzej, oraz
wszystkich materiatdw marketingowych dotyczacych takich szczoteczek do pobierania wymazéw

cytologicznych;

poprzez:

3. nakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania,
reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek
(pedzelkéw) do pobierania wymazdw cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na
ktérych wioski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej Srodkowa usztywniona czes$¢ posiada wioski

utozone prostopadle do trzonu, a w szczegodlnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych



wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal”,
~>ZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA
CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtowka (cze$¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na

fotografiach:

4. nakazanie zajecia - na czas trwania procesu - szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazoéw
cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg utozone réwnolegle
do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle do trzonu, a w
szczegollnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod
nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanat’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA
STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL
ALB”, ktorych gtowka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. 3. powyzej, oraz
wszystkich materiatdw marketingowych dotyczacych takich szczoteczek do pobierania wymazow
cytologicznych, znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia przez obowigzang dziatalnosci gospodarczej
lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem

zabezpieczenia,;

Whiosta przy tym o zagrozenie obowigzanej, w trybie art. 7562 k.p.c., nakazaniem zapfaty na rzecz
uprawnionej kwoty 10.000 zt za kazdy dzieh naruszenia obowigzkéw natozonych postanowieniem o

udzieleniu zabezpieczenia.

Sad ustalit, ze:

R. spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Piasecznie od ponad 20 lat prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie obrotu produktami z dziedziny ginekologii, cytologii, onkologii,
andrologii, IVF-ET oraz higieny szpitalnej. (dowdéd: odpis z KRS k.30-36, wydruki ze stron internetowych
k.38-42)

Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig prawa niderlandzkiego R. B.V. z siedzibg w Oss jest
producentem wyrobéw medycznych cieszgcych sie uznaniem specjalistéw, dzieki ich wysokiej jakosci i
innowacyjnosci. Prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg od 1982 r. specjalizujgc sie w produkcji urzgdzen do
prébek do badan przesiewowych. Jej produkty sg obecne w 47 krajach na catym $wiecie, od 1993 r. w
Polsce, gdzie od 1995 r. jej oficjalnym przedstawicielem jest uprawniona. (dowdd: wydruki ze strony
internetowej k.44-63)

R. B.V. stuzy prawo do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante w dniu 17 grudnia 2004 r. pod nr 000269097-0001. Wzér,
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zgtoszony dla pedzelkébw (cze$¢ -), przedstawia sie 1 2
222Q 1
3 4 (dowod: - sSwiadectwo

rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.65-71)

R. B.V. udzielita spoice R. licencji na wzér wspdlnotowy nr 000269097-0001 obejmujacej
terytorium Polski. Uprawniona zostata takze upowazniona do podejmowania dziatan prawnych
przeciwko podmiotom naruszajgcym prawo do wzoru. (dowod: oswiadczenie z 17/01/2019 r. k.73-75,

wyciag z rejestru handlowego k.77-80)

Wzér wspdlnotowy jest stosowany przez uprawniong w pedzelkach szczoteczek
przeznaczonych do pobierania wymazdw cytologicznych, oferowanych pod nazwg handlowg CERVEX-
BRUSH COMBI. Od 2005 r. sg one wprowadzane do obrotu na terytorium Polski, gdzie cieszg sie
uznaniem w $rodowisku medycznym. (dowdd: faktury k.82-84, wydruki ze strony internetowej k.86-93,

dowdd rzeczowy k.95)

A.spodtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Kaliszu prowadzi dziatalno$¢ handlowg
obejmujaca sprzedaz produktéow dla ginekologii, m.in. poprzez sklep internetowy pod adresem: < ... >.
(dowdd: odpis z KRS k.134-139, wydruki ze strony internetowej k.126-132, informacja z bazy WHOIS
Krajowego Rejestru Domen k.141-144) Obowigzana importuje z Chinskiej Republiki Ludowej, oferuje,
reklamuje i wprowadza do obrotu na terytorium Polski szczoteczki (pedzelki) do wymazéw

cytologicznych posiadajgce gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg utozone réwnolegle do



ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle do trzonu:

S3 one wprowadzane do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza -
kanat’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” Ilub
SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”:

3 \ 1 sztuka www.albis.com.pl

= —— e . (dowod:  dowod

rzeczowy k.146, fotografie k.148-150, paragon k.152)

Obowigzana reklamuje, oferuje i sprzedaje szczoteczki za posrednictwem strony internetowe;j:
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strony internetowej k.155-157)

Sad zwazyt:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(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) Rozporzadzenie

e L




zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postac catego produktu lub jego czesci, wynikajgca
w szczegodlnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw produktu lub jego

ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzoér 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 przedtuzyé
ochrone na jeden lub wiecej okresow piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposob wytgcznosé
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzor zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat 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, ktory obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli
prowadzi do zaktécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego, a takze sktadowanie,
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, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu czy
przechowujgc 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 ogélnego wrazenia, uwzglednia
sie przy tym swobode twdrczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzér, ktdry nie
wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym
stopien swobody tworcy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru
ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow, 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
wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi roéznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don wzoru przemystowego ucielesnionego w
kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku
lub modelu, ktéra opiera sie na ogdinym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w

odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow.

Bez znaczenia jest, Zze wzor obowigzanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdoIno$¢ odrdzniajgcg go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za
odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspdinoty. w Ochrona
Znakoéw fowarowych, wzorow 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 znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twodrca, 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 Sadowy 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 ..., 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. Stopien swobody twércy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-
wosciami 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 roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na
wiasciwosciach, ktore sg wyrazem tworczej 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-83/11i T-84/11 ....

Normatywna ocena ogoélnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sagdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu UE
z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 ...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogdlinego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w
produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, w jaki
uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak
pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie kwestionuje
identycznosci wzoru i ucielesniajagcego go produkiu uprawnionego). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze
poréownanie 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 hormatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni (szerzej:
L. Brancusi Wzdr ... 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 ..., z 9/09/2011 r. w sprawie ... )

Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywotuje jako catos¢. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosSciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie roéznic. (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 wspdlnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdoéw wspélnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru
wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

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



2. zorientowanego uzytkownika tych produktdéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do
tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomo$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegolnych wzordw,

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 wzoér
i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z 7/11/2013
r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs. PUMA)

W sprawach wzoréw 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 wspdlnotowego 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 materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich whasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznoéci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym roéwniez 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 przepisow art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci
przemystowej, zgodnie z ktérym:

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

- sad, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czeéci 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 bedacych wiasnoscia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktdre 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. Orzekajgc, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Art. 90 ust. 1 stanowi, Ze do sadéw panstw cztonkowskich mogg by¢ sktadane wnioski o zastosowanie
srodkéw tymczasowych zabezpieczajgcych prawa z rejestracji, ktére sg przewidziane dla krajowego

wzoru przemystowego.

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wilasnosci przemystowej (w tym do

wzorow wspolnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogéinych. 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, ktory 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 zapewni¢ 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 okolicznos$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdélnosci sgd moze unormowaé prawa i obowigzki

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

Z zaoferowanego materialu dowodowego wynika uprawnienie R. BV do wytagcznego uzywania
na terytorium Unii Europejskiej wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 000269097 -
0001 oraz do dochodzenia roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do wzoru. Jak wynika z
oswiadczenia witasciciela wzoru, w Rzeczypospolitej Polskiej moze go uzywac licencjobiorca
niewytaczny spoétka R., ktéra jest takze uprawniona do dochodzenia roszczenn wynikajgcych z
naruszenia dokonanego przez podmioty prowadzgce w Polsce dziatalno$¢ gospodarcza, z

ograniczeniem wytgcznie do terytorium Polski. (art. 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia)

Wzorowi temu przeciwstawia uprawniona szczoteczke do badan cytologicznych importowana,
oferowang i wprowadzang do obrotu przez obowigzang, przedstawiong jako dowdd rzeczowy w
zamknietym opakowaniu, na ktéorym umieszczone sg kompletne informacje o pochodzeniu produktu.
Szczoteczki oferowane przez spétke A. sg podobne do wzoru wspdlnotowego, w rozumieniu art. 10
rozporzgdzenia. Nie ulega watpliwosci Sadu, ze na osobie zwykle uzywajacej tego rodzaju szczoteczek
do wykonywania badan cytologicznych sprawiajg one tozsame ogodlne wrazenie. Poniewaz za$ ze
strony internetowej uprawnionej wynika, ze szczoteczki takie mogg mie¢ bardzo ré6znorodny wyglad, nie
mozna uznac, ze swoboda projektanta ograniczona byta w tym przypadku wzgledami funkcjonalnymi do

tego stopnia, ze konieczne byto wtasciwie skopiowanie wzoru:

Wzér wspdlnotowy nr 000269097-0001 Gtéwka szczoteczki (pedzelka) obowigzane;j
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Obowigzana nie dysponuje zgoda R. B.V. na uzywanie jej wzoru wspdlnotowego, dopuszcza sie
zatem naruszenia uzasadniajgcego wystgpienie przez licencjobiorce z roszczeniami wynikajgcymi z art.
89 rozporzadzenia i z art. 286 p.w.p. (w tym zakresie jednak tylko co do produktéw stanowigcych
wlasnos¢ spotki A.). Sad uznat, ze zZgdane sposoby zabezpieczenia sg adekwatne do roszczen z jakimi w
przysztosci uprawniona zamierza wystgpi¢ na droge sgdowa. Zapewnig jej one nalezytg ochrone prawna, a
obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem oferowaé i wprowadza¢ do obrotu produkty,

ktére nie naruszajg praw wytgcznych i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730*w zw. z art. 755 § 1
pkt 1 k.p.c.)
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Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystgpity niekorzystne dla spotki R. skutki, konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej praw. Wiadciciel wzoru i licencjobiorca nie majg mozliwosci kontroli jako$ci
importowanych produktéw, co moze mie¢ negatywny wplyw na zdrowie pacjentéw (pobranie wymazu
szczoteczkg o nieodpowiedniej jakosci moze znieksztatcic wynik badania, a w efekcie np. skutkowac
niewykryciem nowotworu w mozliwie najwczesniejszym stadium choroby). Zta opinia o kwestiono-

wanym produkcie moze by¢ przenoszona na realizujgcy wzor wspolnotowy oryginalny produkt R. B.V.

Uznajac, iz zajecie naruszajgcych produktdow nalezycie zabezpiecza wykonalnosé tymczaso-
wych zakazéw Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie spoéice A. nakazaniem zaptaty sumy
przymusowej. (a contrario art. 7562 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050t i art. 1051 k.p.c.) Sad oddalit wniosek
takze w zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i sposobow ich zabezpieczenia.
Stosownie do art. 733 k.p.c. Wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym pismo

wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarzadzenie:

25/03/2019 r.



