Sygn. akt XXIl GWo 35/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku B. spoétki z ograniczong odpowiedzialnosciag w Bolszewie
z udziatem B. W.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zwrdci¢ B. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bolszewie z kasy Sgdu Okregowego w

Warszawie kwote 100 (sto) ztotych tytutem nienaleznej czesci optaty sagdowe;.

UZASADNIENIE

29 kwietnia 2019 r. B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolszewie
whniosta o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez B. W. naruszania patentu nr
PAT.228500 pt. ,...” poprzez:

a. zakazanie obowigzanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedazy oraz
reklamowania towaréw w postaci wiatrownic o nazwie handlowej VENECJA,

b. zajecie, znajdujgcych sie w posiadaniu obowigzanego, towaréw w postaci wiatrownic o nazwie
handlowej VENECJA, w miejscach prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej.
Whiosta takze o zagrozenie obowigzanemu, w trybie art. 7562 k.p.c., nakazaniem zapfaty na rzecz
uprawnionej kwoty 20.000 zt za kazdy dzien naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw zaniechania

natozonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.




Sad ustalil, ze:

B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolszewie od ponad 25 lat jest
obecna na rynku materiatow budowlanych dostarczajgc rozwigzania dla budownictwa przemystowego,
mieszkaniowego i rolnictwa. Uprawniona jest laureatem wielu prestizowych nagréd, byta wielokrotnie
nagradzana w branzowych konkursach. Jej produkty trafiajg do klientow na catym $wiecie. Swa
pozycje na rynku uprawniona zawdziecza m.in. innowacyjnym rozwigzaniom. Jednym
z wiodgcych produktdow oferowanych przez spétke B. sg pokrycia dachowe, w tym wiatrownice.

(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.91-100)

27 czerwca 2014 r. uprawniona zgtosita w Urzedzie Patentowym RP wynalazek pt. ,...”, o
czym ogtoszono 4 stycznia 2016 r. Decyzjg wydang 23 listopada 2017 r. uzyskata prawo z patentu na
ten wynalazek nr 228500, ktére zawiera jedno zastrzezenie niezalezne: 1. Wiatrownica do
blachodachowek, ktérg stanowi uksztattowany przestrzennie arkusz blachy, majgcy powierzchnie
zewnetrzng i powierzchnie wewnetrzng, zaopatrzona w $ciane boczng i gérna potke odgietg od $ciany
bocznej zasadniczo pod katem prostym znamienna tym, ze $ciana boczna (4) posiada na jednym
koncu wywiniety na zewnatrz kotnierz przedni (6) a na drugim koncu wywiniety do wewnatrz kotnierz
tylny (7).
oraz zastrzezenia zalezne:

2. Wiatrownica wedtug zastrz. 1 znamienna tym, ze wywiniety na zewnatrz kotnierz przedni (6) w
swoim obszarze ma wyodrebniony jezyczek (8) przebiegajgcy na catej wysokosci kotnierza
przedniego (6), przy czym jezyczek (8) posiada otwor (9).

3. Wiatrownica wedtug zastrz. 1 znamienna tym, ze Sciana boczna (4) jest dtuzsza od gornej pofki (5).

4. Wiatrownica wedlug zastrz. 1 znamienna tym, ze krawedz zewnetrzna $ciany bocznej (4)
przeciwlegta do krawedzi tgczgcej Sciane boczng (4) z gorng potkg (5) jest wywinieta do wewnatrz
arkusza blachy, z ktérego wykonana jest wiatrownica (1).

5. Wiatrownica wedtug zastrz. 1 znamienna tym, ze krawedz zewnetrzna gornej potki (5) przeciwlegta
do krawedzi tgczgcej gérng poétke (5) ze sciang boczng (4) jest zakonczona wystepem (10) zagietym
do wewnatrz pod katem rozwartym.

6. Wiatrownica wedtug zastrz. 1 znamienna tym, Zze arkusz blachy, z ktérego wykonana jest
wiatrownica zabezpieczony jest antykorozyjnie.

7. Wiatrownica wedtug zastrz. 6 znamienna tym, ze zabezpieczenie antykorozyjnie stanowi pokrycie
galwaniczne.

8. Wiatrownica wedtug zastrz. 6 znamienna tym, ze zabezpieczenie antykorozyjnie stanowi pokrycie
lakiernicze.

9. Wiatrownica wedtug zastrz. 1 znamienna tym, Ze jej powierzchnia zewnetrzna (2) ma pokrycie
ozdobne.

Spotka B. jest uprawniona do wytgcznego korzystania z rozwigzan wchodzacych w zakres
wynalazku w sposdb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (dowdd:
dokument patentowy, wydruk z bazy na stronie uprp.pl, opis patentowy k.26-32, 113-117)
Rozwigzanie techniczne chronione patentem jest realizowane przez uprawniong w produkcie —
dachéwce oferowanej pod nazwg handlowg ,Panorama”. (dowdd: instrukcja montazu k.34-43, katalog
... k.45-50, wydruk ze strony internetowej ... k.52-58, katalog B. k.60-63, cennik B. k.64-66)




B. W. prowadzi konkurencyjng wobec uprawnionej dziatalno$¢ gospodarcza, zajmujgc sie
m.in. produkcjg, oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu wiatrownic. (dowdd: cennik ,...” k.68-69,
instrukcja montazu wiatrownicy Venecja k.71, katalogi ... dachy modutowe k.73-77, 79-81, 118-119,
135-137, wydruki ze stron internetowych k.83-90, 102-103, faktura k.87, informacja k.148)

Analiza cech oferowanej przez obowigzanego wiatrownicy VENECJA wchodzi ona w zakres
ochrony patentu nr PAT.228500:

Cechy techniczne z zastrzezenia niezaleznego patentu nr PAT.228500 fggwi:g:;?ggjq W spornym
Wiatrownica do blachodachowek, ktérg stanowi uksztattowany przestrzennie arkusz blachy tak
majgcy powierzchnie zewnetrzng i powierzchnie wewnetrzng tak
zaopatrzona w $ciane boczng i gérna potke tak
odgietg od $ciany bocznej zasadniczo pod kgtem prostym tak
$ciana boczna (4) posiada na jednym kofcu wywiniety na zewnatrz kotnierz przedni (6) tak
a na drugim koncu wywiniety do wewnatrz kotnierz tylny (7) tak

(dowdd: opinia rzecznika patentowego S. B. k.105-112, fotografie k.120-134, 139-146)

Sad zwazyt:

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej, przez
uzyskanie patentu nabywa sie prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub
zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu okreslajg
zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, natomiast opis wynalazku i rysunki mogg
stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych. W orzecznictwie wskazuje sie przy tym, ze dla przyjecia
naruszenia patentu wystarczy ustalenie, ze sporne rozwigzanie wchodzi w zakres ktéregokolwiek z
zastrzezen niezaleznych patentu, ktére przedstawiajg ogét cech zgtaszanego wynalazku, podczas gdy
zastrzezenia zalezne stanowig warianty wynalazku lub stuzg jedynie do sprecyzowania cech

wymienionych w zastrzezeniu niezaleznym (art. 33 ust. 4 p.w.p.).

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., uprawniony, ktérego patent zostat naruszony, moze zgdac
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate
sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia. Okreslony w art. 66 p.w.p., negatywny zakres ochrony patentowej jest unormowany w
sposob wyczerpujgcy, a katalog zadan uprawnionego ma charakter zamkniety. Z art. 66 w zw. z art.
287 ust. 1 p.w.p. wynika zatem konstrukcja roszczenia zakazowego, w ktérym uprawniony moze
zgdaé zaniechania naruszen w postaci wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu
lub importowania dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu
bedacego przedmiotem wynalazku, a takze uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub

importowania dla tych celéw produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem.

Zabezpieczenia roszczenh przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdlnych.

Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej




rozpoznaniu przez sad lub sgad polubowny, zarbwno 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 sposdb uniemozliwi albo

powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

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

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

Wniosek B. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Boleszewie nie
zastuguje na uwzglednienie ze wzgledu na nieskonkretyzowanie i nieuprawdopodobnienie

przysztych roszczen:

Z przepisu art. 287 ust. 1 p.w.p. wynika dla uprawnionego z patentu mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen zakazowych wynikajgcych z wkroczenia w zakres wylgcznosci uzywania wynalazku. Zgdane
sankcje naruszenia powinny odnosic¢ sie do form korzystania z wynalazku okreslonych w art. 66 p.w.p.
Sformutowanie przysztego roszczenia przez uzycie ogoélnej formuty art. 287 ust. 1 p.w.p. jako
zaniechanie naruszen jest zbyt ogolne, budzi watpliwosci interpretacyjne i nie nadaje sie do egzekucji.
Zaréwno roszczenie, jak i sposoby jego zabezpieczenia powinny wskazywac¢ na konkretne formy
korzystania z wynalazku, mieszczgc sie w granicach wyznaczonych w art. 66 p.w.p. i odnoszac sie do
konkretnych dziatan obowigzanego. Z orzeczenia, takze w zakresie srodkéow tymczasowych i
zabezpieczajgcych, musi jasno wynikaé jakie zakazy i nakazy zostaty natozone na pozwanego

(obowigzanego).

Whniosek spoétki B. nie nadaje sie do uwzglednienia takze ze wzgledu na odniesienie
przysztego roszczenia i sposobow jego zabezpieczenia nie do cech rozwigzania technicznego
zastrzezonych patentem, lecz do nazwy handlowej produktu, w ktérym rozwigzanie byto realizowane.
Nazwa ta moze by¢ dowolnie zmieniana przez obowigzanego, nie moze zatem stanowi¢ wyznacznika
dla oceny naruszenia prawa z patentu na wynalazek. O naruszeniu, lub jego braku, stanowi, realizacja
w produkcie okreslonego rozwigzania technicznego, ewentualne wskazanie nazwy handlowej moze

mie¢ jedynie znaczenie uzupetaniajgce.

W sytuacji oczywiscie nieprawidtowego sformutowania przysziego roszczenia i sposobéw jego
zabezpieczenia Sad uznat wniosek spotki B. i nieprawidtowo sformutowane w nim roszczenie za

nienadajgce sie do udzielenia zabezpieczenia. (a contrario art. 730%k.p.c.)




Zarzadzenie:

11/05/2019 r.



