Sygn. akt XXIl GWo 29/19

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku M.D.
z udziatem P. M.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ M. D. zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie P.M. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w

serwisach spotecznosciowych, i skladowania produktéw inkorporujgcych motyw stomy w postaci:

- legowisk typu ponton o wygladzie:

- siedziska/pufy o wygladzie:

- materaca do domu o wygladzie:




- sakiewek na przysmaki o wygladzie:

- poduszki o wygladzie:

- pokrowca tylnej kanapy samochodu o wyglgdzie:

2. zakazanie obowigzanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w

serwisach spotecznosciowych, i skladowania produktéw inkorporujgcych motyw siana w postaci:

- poduszki o wygladzie:

- pokrowca tylnej kanapy samochodu o wygladzie:




3. zakazanie obowigzanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w

serwisach spotecznosciowych, i skladowania produktéw inkorporujgcych motyw tgki w postaci:

- legowisk typu ponton/materac o wyglgdzie:

- sakiewki na przysmaki o wyglgdzie:

- kieszeni typu ,nerka” na biodra o wygladzie:

- poduszki o wygladzie:

- pokrowca do bagaznika samochodu o wygladzie:

poprzez: nakazanie obowigzanemu, na czas ftrwania postepowania, zaprzestania oferowania,
reklamowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i skltadowania w tych celach produktéw

wskazanych w pkt 1-3;
1. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ M. D. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem P. M. powddztwa obejmujgcego

roszczenia z punktu I.
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UZASADNIENIE

26 kwietnia 2019 r. M.D. wniostfa o udzielenie zabezpieczenia roszczeh o:

I. zakazanie P. M. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w

serwisach spotecznosciowych, i sktadowania produktéw inkorporujgcych motyw stomy w postaci:

1. legowisk typu ponton o wygladzie:

2. siedziska/pufy o wygladzie:

3. materaca do domu o wygladzie:

4. sakiewek na przysmaki o wygladzie:

5. kieszeni typy nerka o wygladzie:

6. poduszki o wygladzie:




7. pokrowca tylnej kanapy samochodu o wygladzie:

Il. zakazanie obowigzanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w

serwisach spotecznosciowych, i sktadowania produktéw inkorporujgcych motyw siana w postaci:

1. poduszki o wygladzie: ;

2. pokrowca tylnej kanapy samochodu o wygladzie:

Ill. zakazanie obowigzanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym

w serwisach spotecznosciowych, i sktadowania produktéw inkorporujgcych motyw taki w postaci:

1. legowisk typu ponton/materac o wygladzie:




2. sakiewki na przysmaki o wyglgdzie:

4. poduszki o wygladzie: .

5. pokrowca do bagaznika samochodu o wygladzie:&

- z ktérymi to roszczeniami uprawniona wystgpi na droge postepowania sgdowego poprzez: nakazanie
obowigzanemu, na czas trwania postepowania, zaprzestania oferowania, reklamowania, wytwarzania,

wprowadzania do obrotu i sktadowania w tych celach produktéw wskazanych w pkt I-Ill powyZe;j.

Sad ustalil, ze:

M.D. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg D. M. D. j, w ramach ktérej projektuje wzory
dekoracyjne przeznaczone do stosowania w produktach do uzytku domowego takich jak: posciel,
tekstylia, np. narzuty i obrusy, a takze inne dekoracje i akcesoria domowe. Produkty zawierajgce te
wzory uprawniona wprowadza do obrotu za posrednictwem swojego sklepu internetowego pod
adresem: (...).pl, a takze przez posrednikéw. (dowdd: print-screen i wydruk ze strony internetowej k.25-
26, informacja z CEIDG k.27)

Produkty uprawnionej sg znane i cenione w branzy designerskiej i wsrdd klientow w P. i na
swiatowych rynkach. Sg one sprzedawane w A., D., S. i w W.. Szczegdlng popularnoscig cieszy sie
posciel zawierajgca wzory m.in. stomy, siana, tgki, mchu i piasku wprowadzana do obrotu pod wspdlng
markg ,H”. Wzory te sag reprodukowane na poscieli i na innych produktach tekstylnych, np. na narzutach

i obrusach:



(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.28-46)

Posciel z wzorem stomy jest pierwszym i najbardziej znanym i nagradzanym motywem
stworzonym przez uprawniong. W 2017 r. wzér zostat nagrodzony (...), a posciel z tym wzorem zdobyta
ztoto (najwyzszy laur) w kategorii ,artykuty wyposazenia wnetrz, tekstylia, wykfadziny podtogowe” i
srebro w kategorii ,artykuty wyposazenia wnetrz, meble do sypialni, akcesoria”’, w 2018 r. zdobyta
natomiast (...). (dowod: certyfikaty k.47-49, wydruki ze stron internetowych k.50-68) Produkty z wzorami
uprawnionej braty udziat w licznych wystawach i targach w P. i za granicg, takich jak: (...) 2018 w S.
(produkty wybrane przez (...) jako jedyne z P., (...) 2017, (...) 2018, (...) 2014 w S. , (...) 2015 w P. ,
(...) 2015 w P. . (dowdd: materiaty informacyjne k.69-82)

Informacje o produktach uprawnionej z tymi wzorami pojawiaty sie od 2014 r. w prasie i

publikacjach branzowych, m.in.: (...), (...), (...), (...), (...), (...), a takze na portalach internetowych

I




poswieconych branzy ,home design”, jak np.: (...), (...), (...).pl oraz w promujgcym P.) Informacje o
marce H. i wzorach uprawnionej od kilku lat pojawiajg sie takze w prasie zagranicznej m.in.: we (...) i
(...) edycji magazynu(...), (...) i (...), (...), (...), a takze w popularnym niemieckim magazynie (...).
(dowdd: print-screeny k.106-114) Produkty z wzorami uprawnionej trafity do programoéw lifestylowych”

emitowanych przez najpopularniejsze stacje telewizyjne (...) i (...). (dowdd: print-screeny k.115-118)

M. D. jest uprawniona do wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Witasnosci Intelektualnej pod nr 005663481-0001 w dniu 27 wrzesnia 2018 r. przedstawiajgcego

bielizne poscielowg o wygladzie:

(dowod:

wydruk z bazy EUIPO k.119-121)

P. M. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg K. P.M. w todzi. (dowdd: informacja z
CEIDG k.125-126) Prowadzi sklep internetowy na stronie pod adresem (...) .pl (nazwa domeny zostata
zarejestrowana 6/12/2016 r.), przez ktéry oferuje i wprowadza do obrotu produkty tekstylne
przeznaczone dla wiascicieli psow, takie jak: legowiska, materace, sakiewki na smakotyki, torebki na
pas typu nerki, pokrowce do samochodu, a takze produkty przeznaczone do wnetrz: siedziska i
poduszki. W poczatkowym okresie dziatalnosci obowigzany wprowadzat do obrotu akcesoria dla pséw,
dopiero w lutym 2018 r. zaczat oferowa¢ rowniez produkty przeznaczone do uzytku dla ludzi, m.in.
poduszki realizujgce koncepcje wzoréw uprawnionej. (dowdd: print-screeny i wydruki ze strony
internetowej k.122-124, 129-167, wydruk z bazy WHOIS k.127-128)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci przemystowej (w tym do
wzorow wspolnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogoinych. 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 sgd uwzglednia interesy stron w takiej mierze,

aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ 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, sgd udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sgd moze unormowac prawa i obowigzkKi

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

1. Odnos$nie do naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego:

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
zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postac¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajgca
w szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatdw produktu lub jego

ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzoér wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przesfanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przediuzyé
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, fgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosé
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzoér zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry 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, 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 wzdr uciele$niony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia, uwzglednia
sie przy tym swobode twérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzér, ktéry 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 zloZzonej 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 sposdb wyrazny odnosi sie do tych wtasnie cech. (shown visibly)



Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspdlnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych szczegédtach. 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 ogdlnym 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 szczegotow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie woéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrdzniajgcg go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za
odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspéinoty. w Ochrona
Znakow towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepszg znajomosé
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, 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 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 sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody twércy przy
opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasci-
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, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na
wiasdciwosciach, ktére sg wyrazem twoérczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki
z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11 (...

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu UE
z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w
produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. 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 ucielesniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze



poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient,
zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsigbiorcy. W
przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni (szerzej:
L. Brancusi Wzér ... s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. (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 T-10/08 (...)

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

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

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

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

2. zorientowanego uzytkownika tych produktdéw 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 — poszczegoinych wzorow,

3. stopnia swobody tworcy 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, kiory zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z
7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 (...)

W sprawach wzoréw wspdlnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (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 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 materiatébw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktéw, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznos$ci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje
tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych 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 wtasnosci

przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzdér 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 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, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o0 bedacych wiasnoscia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych Iub
oznaczonych wytworach oraz s$rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegoélnosci 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 sgdéw panstw cztonkowskich mogg by¢ sktadane wnioski o zastosowanie
srodkéw tymczasowych zabezpieczajgcych prawa z rejestracji, ktére sg przewidziane dla krajowego

wzoru przemystowedo.

Z zaoferowanego materialu dowodowego wynika uprawnienie M. D. wytgcznego uzywania na

terytorium Unii Europejskiej wzoru przedstawiajgcego tgke, stanowigcej desen na tkaninie bielizny

poscielowej, w tym poduszki: — . Zakresem ochrony nie
jest jednak objety sam desen, ze wzgledu na wskazanie produktu. (art. 36 ust. 2 rozporzgdzenia) W
przypadku bielizny poscielowej zestawienie kotdra i poduszka oraz ich prostokatne ksztatty majg jednak
charakter funkcjonalny, poniewaz takie sg typowe zestawy i ksztatty poscieli oferowanej na rynku.
Odroézniajacy jest sam desen materialu obrazujgcy wiosenng tgke, jej kolorystyka i przedstawione

rosliny.

Desen faki powiela P.M. we wzorach przemystowych oferowanych przezen i wprowadzanych

do obrotu produktéw:

- legowisk typu ponton/materac:

- sakiewek na przysmaki:
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- kieszeni typu ,nerka” na biodra:

- poduszek: :

- pokrowcéw do bagaznika samochodu:

W przekonaniu Sgdu wytgcznos¢ uzywania deseniu tgki odnosi sie do konkretnych roslin, ich
zestawienia i kolorystyki. Nie obejmuje koncepciji (idei) przedstawienia tgki na tkaninie. Zorientowany
uzytkownik bielizny poscielowej, w tym poduszek, ma swiadomosé, ze tgka moze by¢ przedstawiona w
réznorodny sposob, sama tylko realizacja idei fgki w deseniach tkanin nie wystarcza, by uznac¢ je za
podobne, zorientowany uzytkownik zwréci uwage na rosliny, ich zestawienie i kolorystyke. Poréwnujac
zas wzor wspolnotowy i wzory przemystowe przedstawiajgce tgke, wykorzystane w produktach obowig-
zanego nalezy uznac, ze nie sg one do siebie podobne, ze wzgledu na réznorodnos¢ przedstawionych

w nich ro$lin i akcentéw kolorystycznych.

Za nieuprawdopodobnione nalezy zatem uzna¢ naruszenie przez P.M. prawa M.D. do wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 005663481-0001 w sposob zdefiniowany w art. 10

rozporzadzenia. W tym zakresie wniosek podlegaé musiat oddaleniu. (a contrario art. 730" k.p.c.)

2. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurenciji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogole, 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 przedsigbiorcy lub klienta,
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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¢ swiadomosé skutkow,
jakie rzeczywiscie moze wywrzec, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci naruszenia
interesdw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wytgcznie dziatania zewnetrzne, adresowane do
innych uczestnikdw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich
towaréw przez zwiekszenie wiasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Zagrozenie
intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wptyw na innych
przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywaé na ich sytuacje,
naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego
interesdw gospodarczych, a takze winy naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej

konkurenciji.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1
w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac tak, ze ogdlne okreslenie i

przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art.
3ust. 1,

- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegélnych. 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 wymaga¢ bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretne-
go 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 byé badane przede
wszystkim w $wietle 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
Sad 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 intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu czy na rozpoznawalnos¢

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

rynkoweqgo 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 $rodkéw reprodukcji jest kopiowana
zewnetrzna jego postaé, jezeli moze wprowadzi¢ klientéow w btad co do tozsamos$ci producenta lub
produktu. Niedozwolone nasladownictwo moze [...] nie tylko dotyczy¢ identycznosci kopii i oryginatu, ale
da sie takze rozciggng¢ na przypadki odmiennosci wymiarow. Wystarczy taki stopienn podobienstwa,
ktory spowoduje, ze przecigetny nabywca na podstawie cato$ciowego wrazenia nie odrozni 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
bfgd co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktow wytwa-
rzanych 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
sprzecznosci z porzgdkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci gospodarczej i regutach uczciwej
konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy, niekorzystajgcego ze szczegodlnej
ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurencji i nie uzasadnia przyjecia

istnienia czynu nieuczciwej konkurenciji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 11/08/2004 r. 1| CK 487/03)

Do oceny mozliwosci wystgpienia konfuzji miedzy porownywalnymi 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. Mozliwosé konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1
u.z.n.k., zachodzi wowczas, gdy dla przecietnego odbiorcy zewnetrzna posta¢ 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 nasladujacego od
oryginalnego. Mozliwo$ci wystgpienia konfuzji nie wytgczajg przy tym drobne réznice wystepujgce w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci towarzyszg-
cych wyborowi towaru przez klienta. Niewatpliwie znaczna réznica w jakosci porownywalnych produk-
téw, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy wytgczaé
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 mozliwos¢ wywotania btedu zaréwno co
do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sgd Najwyzszy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08)
Decydujgce znaczenie dla wytgczenia ryzyka konfuzji moze mie¢ zatem odmienne opakowanie
produktu, zawierajgce odrézniajace oznaczenia i informacje o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

Z zatgczonych do wniosku fotografii, wydrukéw ze stron internetowych wynika pierwszenstwo
rynkowe M.D. oferowania i wprowadzania do obrotu bielizny poscielowej i innych produktow
wykonanych z tkanin z deseniem przedstawiajgcym siano, stome i tgke. Obowigzany oferuje i

wprowadza do obrotu rézne produkty wykonane z tkaniny przedstawiajgcej wzory stomy, siana i gki.



Zadnego z nich nie mozna uznaé za kopie produktéw uprawnionej w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Z
tredci strony internetowej jasno wynika, ze produkty obowigzanego nie pochodzg od uprawnione;j.
Umieszczone na nich znaki towarowej eliminujg konfuzje ,post-sale”. Brak przy tym dowodu na to, ze
oznaczenie przez obowigzanego pochodzenia jego produktéw jest niewystarczajgce, by wyeliminowac
ryzyko konfuzji konsumenckiej:

Produkty uprawnionej z wzorem stomy Produkty obowigzanego z wzorem stomy
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Produkty obowigzanego z wzorem siana i stomy

Produkty uprawnionej z wzorem taki . )
Produkty obowigzanego z wzorem tgki
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Nalezy jednak uzna¢ za uprawdopodobnione dopuszczenie sie przez P.M. czynu

nieuczciwej konkurencji w sposéb zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pasozytnictwo)

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia

interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego [...] interes przedsiebiorcy
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uzasadniajgcy domaganie sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru.
Jest on stopniowalny w zalezno$ci od podstawy i drogi ochrony, ktorg obierze uprawniony do ochrony
przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyrownawczych musi zawsze wykazac¢ konkretne zmiany
w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast
dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposéb
naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg

interesom przedsiebiorcy domagajgcego sie ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje sie, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony renomo-
wanych oznaczen odrézniajgcych (m.in. wyrok z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi
obyczajami jest bowiem wykorzystanie efekiéw cudzej pracy (pasozytnictwo), a w szczegdlnosci
wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegodlnej pozycji rynkowej jego oznaczen odrézniajg-
cych (fj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sadu Najwyzszego z
2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszy-
wanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie
cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w $wiadomosci konsumentéw ze
swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu wtasnych wysitkéw i naktadéw finan-
sowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim spoteczenstwie, i w kazdym razie
zastugujgcej na aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpac nieuzasadnionych
korzysci z cudzej pracy. (por. takze wyrok Sadu Najwyzszego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem
nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest wiec wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, ktére
prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolno$ci odrbézniajgcej a w konsekwencji sity
atrakcyjnej, a takze w dalszej kolejnosci warto$ci handlowej. (wyrok Sgdu Najwyzszego z 14/10/2009 r.,
V CSK 102/09)

Nalezy sie zgodzi¢ z zarzutami uprawnionej, ze obowigzany, dopuszcza sie czynu nieuczciwe;j
konkurencji oferujgc produkty, w ktérych zawarto wzory identyczne koncepcyjnie z cieszgcymi sie
uznaniem konsumentow jej wzorami stomy, siana i tgki. Przyznane nagrody swiadczg o reputacji
produktéw uprawnionej. Liczne informacje dotyczace jej wzordw, ktére pojawiajg sie w (...)prasie, w
czasopismach branzowych, w prasie zagranicznej z segmentu ,premium” i popularnej swiadczg o
bardzo dobrej rozpoznawalnosci wzoréw M.D. j. Produkty wg wzordéw inspirowanych naturg pojawiajg
sie w programach telewizyjnych, na wystawach i targach (...) i zagranicznych. Swiadczy to o renomie
wzordéw uprawnionej, ktére sg oryginalne, unikatowe, ciekawe. To wtasdnie ich niepowtarzalno$¢ sprawia,
ze produkty uprawnionej sg popularne, cenione i nagradzane. Nasladujgc je obowigzany dopuscit sie
czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pasozytnictwa. Skorzystat z renomy wzoréw uprawnionej i
wykorzystat ich rynkowg rozpoznawalnos¢ w celu wypromowania wtasnych produktéw. Znaczna ich
czes¢ odtwarza najbardziej znany wzor stomy. Nie ulega watpliwosci, ze nabywcy produktow
obowigzanego skojarza je z wzorami i produktami uprawnionej. Szeroka skala uzywania przez P.M. jej
wzoréw z motywami zaczerpnietymi z natury przekonuje o celowym dziataniu i $wiadomym

wykorzystywaniu naktadéw pracy M. D. oraz renomy jej produktow.

Wykorzystywanie przez obowigzanego do oferowanych i wprowadzanych do obrotu produktéw
tkanin w deseniach obrazujgcych stome, siano i tgke, ktérych koncepcja zostata stworzona i

wypromowana na rynku przez uprawniong, dzieki jej naktadowi pracy stata sie znana i rozpoznawalna, a



takze wysoko oceniana, z ktorg niewatpliwie kojarzg sie tkaniny uzyte w produktach obowigzanego
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Fakt, ze P.M. uzywajac takich
tkanin moze bez uzasadnionej podstawy uzyskiwac nienalezng korzys¢ lub szkodzi¢ renomie produktow
obowigzanej uzasadnia zastosowanie wzgledem niego sankcji okreslonych w art. 18 ust. 1 u.z.n.k.
Zgodnie z tym przepisem, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsigbiorca, ktérego
interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.: zaniechania niedozwolonych dziatan i

usuniecia ich skutkow (pkt 1 2).

Sad uznal, ze zgdane sposoby zabezpieczenia sg adekwatne do roszczenia z jakim w przysziosci
uprawniona zamierza wystgpi¢ na droge sgdowa. Zapewnig jej one nalezytg ochrone prawna, a
obowigzanego nie obcigzg ponad potrzebe, moze on bowiem oferowaé i wprowadzaé do obrotu produkty,
ktore nie naruszajg praw wytgcznych i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 §1
pkt 1 k.p.c.)

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita takze swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystgpity niekorzystne dla M.D. skutki, konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej intereséw gospodarczych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez
P.M. regut uczciwej konkurencji naraza uprawniong na zwiekszanie wymiaru wyrzgdzanych jej przez

obowigzanego szkdd.

Sad oddalit wniosek w takim zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i

sposobdw ich zabezpieczenia.

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

wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



