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POSTANOWIENIE
Dnia 14 pazdziernika 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 pazdziernika 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku M. P.
z udziatem S.O.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ M.P. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie S.O. naruszania prawa z rejestracji wzoru
wspoélnotowego udzielonego przez Urzad ds. Wtasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej za numerem
RCD-003123256-0001 polegajacego na uzywaniu przez obowigzanego w obrocie gospodarczym fj.

wytwarzaniu, skfadowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkiadu do znicza nagrobnego o

wygladzie:

poprzez:

1. zakazanie obowigzanemu - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - uzywania w
dziatalnosci gospodarczej, w tym wytwarzania, sktadowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz
eksportu produktu w postaci wktadu do znicza nagrobnego (zawierajgcego materiat palny np. parafine,
badz tez bez tej zawartosci) sktadajgcego sie z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na jego goérng

czesc¢ tuby, o wygladzie przedstawionym na fotografiach:



2. zajecie - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - bedacych wilasnoscig
obowigzanego:

a. wszystkich gotowych wktadéw do zniczy nagrobnych, o wygladzie przedstawionym w pkt. 1.,
wypetnionych materiatem palnym (np. parafing), oznaczonych naklejkami widocznymi na fotografiach

w pkt. 1. lub bez takiego oznaczenia,

b. wszystkich pustych (bez materiatu palnego, np. parafiny) pojemnikéw sktadajgcych sie z pojemnika

dolnego oraz tuby nasuwanej na jego gorng czesc¢, o wygladzie przedstawionym w pkt. 1.,
c. elementow sktadowych do wytworzenia pojemnikow, o ktorych mowa w ppkt. b,

d. form wtryskowych badz innych urzgdzen wykorzystywanych przez obowigzanego do wytwarzania

wktaddéw, pojemnikéw lub elementéw do nich, o ktérych mowa w ppkt. a.-c.

znajdujgcych sie w miejscach prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej: woj.
podlaskie, pow. (...), gm. (...)., miejsc. H.,(...),(...), woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. H., (...),(...)

oraz w kazdym innym miejscu ustalonym przez komornika;
II. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ M.P. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem S.O. powoddztwa obejmujgcego

roszczenie z punktu I.
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UZASADNIENIE

9 pazdziernika 2019 r. M.P. wnidst o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

a. zakazanie S.O. , prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg S. naruszania prawa
ochronnego na wzér uzytkowy udzielonego przez Urzad Patentowy RP za numerem PL 69107 pt.
.Pojemnik na wktad do znicza nagrobnego” o cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu
ochronnym wzoru uzytkowego PL 69107 polegajacego na uzywaniu przez Obowigzanego w obrocie
gospodarczym tj. wytwarzaniu, sktadowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wktadu do znicza
nagrobnego sktadajgcego sie z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika

dolnego;

b. zakazanie obowigzanemu naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego udzielonego przez
Urzad ds. Wtasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej za numerem RCD-003123256-0001 polegaja-
cego na uzywaniu przez obowigzanego w obrocie gospodarczym tj. wytwarzaniu, sktadowaniu,

oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wktadu do znicza nagrobnego o nastepujgcym wygladzie:

c. nakazanie obowigzanemu zaniechania popetniania wobec wnioskodawcy czyndéw nieuczciwej
konkurencji polegajgcych na uzywaniu w obrocie gospodarczym, tj. wytwarzaniu, sktadowaniu,
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu bez zgody uprawnionego, produktu w postaci wktadu do znicza
nagrobnego skfadajgcego sie z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika

dolnego o wygladzie jak w pkt. b (pkt 1. wniosku),

poprzez:

|. zakazanie, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, uzywania w dziatalnosci
gospodarczej, w tym wytwarzania, sktadowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu
produktu w postaci wkfadu do znicza nagrobnego (zawierajgcego materiat palny np. parafing, badz tez

bez tej zawartosci) sktadajgcego sie z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika

dolnego tuby przedstawionego ponizej:

1. zajecie, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, bedacych wtasnoscig obowigzanego:



1. wszystkich gotowych wkfadéw do zniczy nagrobnych, o wygladzie wskazanym w pkt. 1. |, .
wypetnionych materiatem palnym (np. parafing), (zwanych dalej ,Wktadami”), oznaczonych

naklejkami widocznymi w pkt. | powyzej lub bez takiego oznaczenia,

2. wszystkich pustych (bez materiatu palnego, np. parafiny) pojemnikéw sktadajgcych sie z pojemnika

dolnego oraz tuby nasuwanej na goérng czes¢ pojemnika dolnego (zwanych dalej: ,Pojemnikami”),

3. elementéw sktadowych do wytworzenia Pojemnikéw tj. pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na

gorng czes¢ pojemnika dolnego (dalej zwanych: ,Elementami”),

4. form wtryskowych badz innych urzadzen wykorzystywanych przez obowigzanego do wytwarzania

Whktadow, Pojemnikéw lub Elementéw do nich;

znajdujgcych sie w miejscach prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej, wedtug
informacji z CEIDG, tj.:

a. woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. H., (...),(...)

b. woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. H., (...),(...)

oraz w kazdym innym miejscu ustalonym przez komornika;

Na podstawie art. 730 §1 i 2 i art. 755 ust. 1 k.p.c. wnidst o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
opisanego w pkt. 1, poprzez nakazanie ujawienia przez obowigzanego wszelkich miejsc prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej nieujawnionych w CEIDG (w szczegolnosci miejsc produkcji, magazynowa-

nia i dystrybucji Wktadoéw, Pojemnikow i Elementéw).

Ponadto, na podstawie art. 756° k.p.c., na wypadek naruszenia obowigzku natozonego postanowie-
niem o zabezpieczeniu wskazanego w pkt. 1.I. wnidst o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem
zaptaty 5000 zt na rzecz wnioskodawcy za kazdy przypadek uchylania sie od wykonania postanowie-

nia o zabezpieczeniu roszczen w tym zakresie.

Sad ustalil, ze:

M.P. prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod firmg M. M. P. w Cieszynie uzyskat 12 maja
2017 r. prawo ochronne nr 69107 na wzér uzytkowy pt. ,Pojemnik na wktad do znicza nagrobnego”,
na okres 10 lat poczawszy od 24 marca 2015 r. Zgodnie z opisem wzoru, jego przedmiotem jest
pojemnik na wkitad do znicza, w ktérym umieszcza sie materiat palny i ktéry stosuje sie wewnatrz
ozdobnej osftony znicza nagrobnego. Znane i powszechnie stosowane sg pojemniki w postaci
cienkosciennego naczynia o ksztalcie walca. Zwykle majg gtadkg Scianke i ewentualnie pogrubienie w
gornej czesci, ktére stanowi wzmocnienie bardzo cienkiej i delikatnej struktury. W stanie techniki
znane sg rézne wkitady do znicza nagrobnego, ze wzgledu na prostote zarejestrowane jako wzory
przemystowe. Znany jest z rejestracji wzoru przemystowego Rp. 12703 pojemnik na wktad do zniczy,
ktéry charakteryzuje sie tym, ze pionowa, obwodowa $cianka usztywniajgcego stopnia, ktdorym jest
zakonczona $cianka boczna pojemnika przy jego gornym obrzezu, ma w przekroju poprzecznym
ksztatt falisty, tworzgc na niej zaokragglone, obwodowe karby, a ponadto ta karbowana obwodowa
Scianka posiada zewnetrzng Srednice wiekszg od zewnetrznej $rednicy Scianki bocznej pojemnika
oraz wewnetrzng $rednice nie mniejszg od wewnetrznej srednicy tej Scianki bocznej. Przedmiotem

zgtoszenia sg kolejne odmiany réznigce sie odmiennymi proporcjami charakteryzujgcymi sie réznym



stosunkiem wysokosci pojemnika do zewnetrznej srednicy jego usztywniajgcego stopnia. Znany jest
réwniez z rejestracji wzoru przemystowego Rp. 14467 wkiad do znicza posiadajgcy zamknietg dolng
czes¢ i otwartg czes¢ gorng oraz ksztatt osiowego walca lub walca o dwéch stopniowanych
Srednicach lub walca o trzech stopniowanych $rednicach lub walca o dwdéch stopniowanych
srednicach i powierzchni stozkowej, ktére zawierajg przy goérnych obrzezach obwodowy pas
posiadajgcy dwa lub trzy rzedy szeregdéw symetrycznych zagtebien, ktére oddzielone sg od siebie
obwodowymi pasami oraz pionowymi pasami o tukowym zarysie. Dotychczas konstruowane i
stosowane pojemniki majg Scisle okreslong wysokos$¢ i z tego powodu nadajg sie do zniczy o
okreslonej budowie (wysokosci). Zbyt niskie pozwalajg na zabrudzenie czyli okopcenie wnetrza znicza
a zbyt wysokie uniemozliwiajg natozenie kapturka zamykajgcego i chronigcego przed wiatrem i/lub
deszczem. Tak wiec bardzo waznym elementem jest dopasowanie wktadu z materiatem palnym do
wysokosci znicza nagrobnego. Problemem producentéw zniczy nagrobnych, ktérzy w jednym czasie
produkujg kilka a czasem kilkanascie wzoréw zniczy o réznym ksztatcie i wysoko$ci jest koniecznosé
posiadania rownoczesnie na stanach magazynowych kilkunastu wzoréw wktadéw do znicza. Pojemnik
wedlug wzoru uzytkowego jest absolutnie nowg propozycjg, ktéra podyktowana jest
zapotrzebowaniem zaréwno producentdw zniczy nagrobnych jak i indywidualnych uzytkownikéw
zniczy, ktérzy nie muszg pamietac jakiej wysokosci znicz stoi aktualnie na grobie i przy wejsciu na

cmentarz mogg kupic¢ uniwersalny, wydtuzany wkiad, ktéry na pewno bedzie pasowat.

Istota wzoru uzytkowego uprawnionego polega na tym, ze pojemnik na wkiad do znicza
nagrobnego sktada sie z pojemnika 1 dolnego i nasuwanej na gérng czesc¢ pojemnika 1 dolnego tuby
2. Przedmiot wzoru uzytkowego zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach, na ktérych Fig, 1
przedstawia pojemnik na wktad do znicza nagrobnego zsuniety w widoku z boku, Fig. 2 przedstawia
pojemnik na wkfad do znicza nagrobnego rozsuniety w widoku z boku. Pojemnik na wktad do znicza
nagrobnego charakteryzuje sie tym, ze skiada sie z dwoch elementéw: pojemnika dolnego 1 w postaci
cienkosciennego naczynia i tuby 2 nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika dolnego. Dzieki mozliwosci
nasuwania tuby 2 na pojemnik 1 dolny mozemy poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie gtebokosci

nasuniecia zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ wysokosé pojemnika.
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Wedtug zastrzezenia ochronnego, pojemnik na wktad do znicza nagrobnego, znamienny jest tym, ze
sklada sie z pojemnika dolnego (1) i nasuwanej na gorng czes¢ pojemnika (1) dolnego tuby (2).

(dowdd: swiadectwo ochronne i wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.35-40)

M.P. jest takze uprawniony do wzoru wspodlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w dniu 11 czerwca 2016 r. pod numerem 3123256-0001,
przedstawiajacego w trzech rzutach znicz nagrobkowy:

0001.1 0001.2 0001.3
Przedstawiony we wzorze pojemnik skfada sie z dwoch elementéw: pojemnika dolnego w postaci
cienkosciennego naczynia i tuby nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika dolnego, dzieki czemu,
zwiekszajgc lub zmniejszajgc gtebokosé nasuniecia, mozliwe jest zmniejszenie lub zwigkszenie

wysokosci catego pojemnika. (dowod: swiadectwo rejestracji EUIPO k.41-46)

Wzory te sg wykorzystywane przez uprawnionego, ktéry wytwarza i oferuje pojemniki

Masterplast

opatrywane jego znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 209761 z pierwszenstwem od 14 grudnia 2006 r.

(dowdd: wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.48, dowdd rzeczowy)

S.0. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,S.” w H. wytwarza, oferuje i

wprowadza do obrotu w sklepach (...) wktady do zniczy o wygladzie:
Zasada ich dziatania jest tozsama z pojemnikami uprawnionego opatrywanymi na spodzie znakiem
towarowym ,MASTERPLAST”. Na ich pochodzenie od obowigzanego wskazuje oznaczenie
producenta i kod kreskowy. Na rynku pojawity sie one nie pdzniej niz 11 kwietnia 2019 r. (dowdd:
informacja z CEIDG k.47, dowdd rzeczowy, wydruk informacji z numer GTIN k.49, paragony k.50-51,
53, fotografie k.52, 54-59) Uprawniony nigdy nie dostarczat S.O. pojemnikow do produkciji
teleskopowych wkiadoéw do zniczy, a wktady wytwarzane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez
obowigzanego wyprodukowane zostaty z pojemnikéw, ktére nie pochodzity od uprawnionego.

(oswiadczenie uprawnionego)



Pojemniki do produkcji wktadéw pochodzace od uprawnionego réznig sie wymiarami od tych,

z ktorych wyprodukowane zostaty wktady obowigzanego, jednak obydwa produkty (wktad i pojemnik)

do zniczy majg takg samg zasade dziatania, ksztatt i geometrie oraz sktadajg sie z dwéch elementow:

pojemnika dolnego w postaci cienkosciennego naczynia i tuby nasuwanej na gérng czes¢ pojemnika

dolnego z mozliwoscig nasuwania tuby na pojemnik dolny, co poprzez mozliwosé zwiekszenia lub

zmniejszenia gtebokosci nasuniecia zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ wysokosé pojemnika:

I.p. Cechy okreslone w zastrzezeniach ochronnych .
. Cechy produktu obowigzanego
wzoru uzytkowego
1. Pojemnik dolny Pojemnik dolny
2. Nasuwana na gérng czesc¢ pojemnika dolnego tuba Nasuwana na gorng czes¢ pojemnika dolnego tuba
s 2
-
/
-
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Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen wynikajacych z naruszenia praw wilasnosci przemystowe;j

(krajowych i unijnych) i zasad uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. 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 sad uwzglednia interesy stron
w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzacé

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 sgd moze unormowaé prawa i obowigzki

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

I. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak byc¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogodle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktéry jednak niekoniecznie musi mie¢ sSwiadomosé
skutkow, jakie rzeczywiscie moze wywrzec, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcéw. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla
oferowanych przez nich towardw przez zwiekszenie wilasnej efektywnosci gospodarczej bagdz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢
zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentow),
niekorzystnie oddziatywa¢ 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 intereséw 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 sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfada¢ tak, ze ogdine okreslenie i

przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:



- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznac 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 peni funkcje korygujgcag w stosunku do przepiséw szczegdlnych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

Za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé 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 konkurenciji - art. 5-17) lub deliktu tam
nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢é badane
przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie
mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej
z art. 3. (tak 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 interesow tego przedsiebiorcy, ktory poniést okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu czy na rozpoznawalno$é

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

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

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

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie
gotowego produktu, polegajgce na tym, ze za pomocg technicznych srodkéw reprodukcji jest kopio-
wana zewnetrzna jego postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btagd co do tozsamosci producenta
lub produktu. Niedozwolone na$ladownictwo moze [...] nie tylko dotyczyc identycznosci kopii i
oryginatu, ale da sie takze rozciggngc¢ na przypadki odmiennosci wymiarow. Wystarczy taki stopien
podobienstwa, ktéry spowoduje, Ze przecietny nabywca na podstawie cato$ciowego wrazenia nie
odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sgdu Najwyzszego z
dnia 11.07.2002 r., | CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientéw w
bfad co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktéw
wytwarzanych przez innego przedsiebiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego zadnym
terminem monopolu eksploatacji okre$lonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatby lub co
najmniej utrudniat wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, prowadzgcym podobng dziatalnosc.
Pozostawatoby to w sprzecznosci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci gospodarczej
i regufach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsigbiorcy, niekorzysta-
jacego ze szczegodlnej ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurenciji i nie
uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z
11.08.2004 r. Il CK 487/03)



Do oceny mozliwosci wystgpienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie
model nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. Tak okreslony
wzorzec nie moze byc¢ jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy —
warunkow obrotu i realidw zycia gospodarczego. Mozliwosé konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1
u.z.n.k., zachodzi wéwczas, 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 nasladujgcego od
oryginalnego. Mozliwosci wystgpienia konfuzji nie wylgczajg przy tym drobne réznice wystepujgce w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci towarzyszg-
cych wyborowi towaru przez klienta. Niewgtpliwie znaczna réznica w jakosci poréwnywalnych 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 mozliwosé 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 wylgczenia ryzyka konfuzji moze mie¢ zatem odmienne
opakowanie produktu, zawierajgce odrézniajgce oznaczenia i informacje o jego pochodzeniu. (por.
wyrok Sgdu Najwyzszego z 16.01.2009 r. V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac¢ m.in.:
1. zaniechania niedozwolonych dziatan;
2. usunigecia skutkéw niedozwolonych dziatan.
Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zgdanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie woéwczas,
gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysziosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Jakkolwiek zaoferowany Sadowi materiat dowodowy przekonuje o pierwszenstwie rynkowym
M.P. oraz o kopiowaniu przez S.O. jego produktdéw, to wyrazne oznaczenie wktadéw do zniczy
nagrobnych umieszczanych w pojemnikach nieznacznie tylko rdznigcych sie od pojemnikéw
uprawnionego wyklucza przyjecie istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w bitgd potencjalnych
nabywcow co do pochodzenia produktu lub osoby jego producenta. Z tego wzgledu przyszite
roszczenie wynikajace z przepisu art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nalezato uznac za

nieuprawdopodobnione i nie zastugujace na zabezpieczenie.

W orzecznictwie przyjmuje sie szerokg interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia
interesu gospodarczego w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sadu Najwyzszego: interes
przedsiebiorcy 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, ktérg obierze

uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych 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 sposob 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)

W judykaturze i pismiennictwie ugruntowane jest stanowisko, ze jedynym z czynéw
nieuczciwej konkurencji, ktory nie zostat wprost zdefiniowany w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. jest
wykorzystywanie lub naruszanie cudzej renomy. Jest to sposéb na uzyskanie korzystnej pozycji na
rynku bez koniecznosci systematycznego budowania wiasnej reputacji i ponoszenia naktadow. Z
jednej strony taki przedsiebiorca uzyskuje nieuzasadniong przewage nad konkurentami, z drugiej za$
prowadzi do erozji pierwotnej renomy. Za zgodne z dobrym obyczajem uznaé¢ zatem nalezy
niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, niewykorzystywanie
cudzych osiggnie¢ w promowaniu nowego produktu dla zaistnienia w swiadomosci konsumentéw ze
swoim, rodzajowo tozsamym produktem, bez wiasnych wysitkéw i naktadéw finansowych (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 2.06.2015 r. | ACa 1744/14, takze wyroki Sadu Najwyzszego z
2.01.2007 r., V CSK 311/06, z 16.01.2009 r., V CSK 241/08)

Uzywanie przez obowigzanego podobnego produktu lub oznaczenia moze bezpodstawnie

oddziatywac¢ na wczesniej obecne na rynku produkt lub oznaczenie uprawnionego w ten sposéb, ze:

- szkodzi ich zdolnosci odrézniajacej, gdy w wyniku dziatania pozwanego dochodzi do rozmycia
tozsamosci produktu lub oznaczenia, w oczach odbiorcoOw ostabiona zostaje jego zdolnos¢ do
identyfikowania produktu lub producenta

- szkodzi renomie wczesniejszego produktu lub oznaczenia, co okresla sie takze jako ,przyémienie"
lub ,degradacje", gdy identyczne lub podobne produkty lub oznaczenia obowigzanego sg odbierane
przez nabywcow w taki sposdb, ze zmniejsza sie atrakcyjnosé produktu lub oznaczenia uprawnionego
- przynosi obowigzanemu nienalezng korzy$¢ ze zdolnosci odrdzniajgcej lub renomy produktu lub
oznaczenia uprawnionego (,pasozytnictwo", ,free-riding"). Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w
ktérych dzieki przypisaniu wizerunku wczesniejszego oznaczenia (produktu) lub cech, ktére one
reprezentujg. Odnoszenie przez obowigzanego korzysci z uzywania produktu lub oznaczenia
podobnego do wczesniejszego produktu lub oznaczenia uprawnionego stanowi czerpanie nienaleznej
korzysci, jezeli obowigzany prébuje dziata¢ ,w cieniu" renomowanego oznaczenia (produktu),
korzystajgc z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystujgc, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysitek handlowy powoda wtozony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego produktu

lub oznaczenia.

W ocenie Sadu przysztego roszczenia z pkt 1c. wniosku nie uzasadnia takze odniesienie
naruszenia do klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie ulega watpliwosci, ze przepis ten znajdzie
zastosowanie do przypadkéw kopiowania produktéw w sytuacji nieistnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad, konieczne jest jednak wykazanie przez uprawnionego, ze jego produkt lub
producent cechujg sie renoma wypracowang dzieki szczegélnym staraniom i poniesionym
nakladom. Renomy jako przedmiotu ochrony nie uzasadnia samo tylko uzyskanie przez uprawnionego

prawa ochronnego na wzor uzytkowy ani rejestracja wzoru wspoélnotowego lub przemystowego.



M.P. nie uprawdopodobnit w tym postepowaniu renomy pojemnikow na wktady do zniczéw,
ktérych uzywajg obowigzani. Nie przedstawit okolicznosci ich wprowadzenia na rynek, czasu,
terytorium i wielkosci sprzedazy, dziatan promocyjnych i marketingowych ani innych dziatan, dzieki
ktérym jego produkt uzyskat szczegdlng pozycje rynkowa. Brak chocby jakichkolwiek dowodow
sprzedazy spornych pojemnikéw. W ocenie Sadu zaoferowany materiat dowodowy nie uzasadnia
udzielenia M.P. ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Przyszle roszczenie z pkt 1c. Sad uznat
zatem za nieuprawdopodobnione i niezastugujagce na zabezpieczenie. (a contrario art. 730

k.p.c.)

Il. Odnos$nie do naruszenia prawa do wzoru uzytkowego:

Zgodnie z przepisem art. 94 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej,
wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. (ust. 1) Wzér uzytkowy uwaza sie za
rozwigzanie uzyteczne, jezeli pozwala ono na osiggnigcie celu majgcego praktyczne znaczenie przy

wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobow.

Na wzoér uzytkowy moze by¢ udzielone prawo ochronne (art. 95 ust.1), przez ktérego
uzyskanie nabywa sie prawo wytgcznego korzystania ze wzoru w sposdb zarobkowy lub zawodowy
na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (ust.2) przez dziesie¢ lat od daty dokonania zgtoszenia
wzoru w Urzedzie Patentowym (ust.3). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okreslajg zastrzeze-

nia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego. (art. 96 p.w.p.)

Uprawniony, ktérego wzoér zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze
zgdaé od naruszajgcego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
1) na zasadach ogdlnych albo
2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie ze wzoru (art. 287 ust.1 w zw. z art. 292 ust 1 p.w.p.).

Zgodnie z art. 286 p.w.p., sad rozstrzygajgc o naruszeniu prawa moze orzec, na wniosek uprawnionego,
0 bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
Srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlnosci sad
moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz

sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osoéb trzecich.

Wystepujgc z zgdaniami wynikajgcymi z wkroczenia przez obowigzanego w sfere wylgcznosci
wynikajgcg z udzielenia mu prawa ochronnego na wzor uzytkowy uprawniony powinien przedstawié
twierdzenia i dowody, z ktérych wynika zakres ochrony i fakt naruszenia. Przede wszystkim powinien
wyjasnic, jakiego rodzaju rozwigzanie techniczne jest przedmiotem wzoru, przedstawié i zinterpreto-
wac zastrzezenia ochronne. Poniewaz mamy w tym przypadku do czynienia z kwestig techniczng, w

razie sporu stron co do faktu naruszenia, w rozumieniu korzystania przez pozwanego z wzoru



powoda, ten ostatni powinien zawnioskowa¢ dowdd z opinii biegtego, stwierdzenie realizacji
zastrzezen ochronnych wymaga bowiem wiadomosci specjalnych, ktérych sad nie posiada. W
postepowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia wyjasnieniu kwestii technicznych stuzg zwykle

ekspertyzy prywatne.

Zwazywszy, ze uprawniony nie przedstawit zadnego dowodu na to, iz produkt obowigzanego
realizuje zastrzezenie ochronne wzoru uzytkowego, przyszie roszczenie z pkt 1a. wniosku Sad

uznat za nieuprawdopodobnione i niezastugujace na zabezpieczenie. (a contrario art. 730 k.p.c.)

lll. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(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
czedci, wynikajgca w szczegoélnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow

produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzér 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 przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okresow piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wytgcznosé
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktdrym wzor zostat ucielesniony
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 wylgcznego, a takze
skladowanie, interpretowane $cidle, 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 prze-
chowujac produkty, w ktorych 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 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 twércy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru
ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w

wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wiasnie 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 réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegdtach. Przy badaniu naruszenia



prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don 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 produktéw.

Bez znaczenia jest, ze 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. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mégt byé zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspdinoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeni 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 Przeglad Sgdowy 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 (...) i z
9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...). Zgodnie z orzecznictwem dotyczacym pojecia poinformowanego
uzytkownika, przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik
koncowy, czy nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzdr, zgodnie
Z przeznaczeniem tego produktu. Okreslenie poinformowany sugeruje, ze nie bedgc twoércg czy
ekspertem technicznym, uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien
zakres wiedzy na temat elementdw, jakie te wzory zwykle posiadaja, 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¢ rozréznienia wychodzac 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 szczegolnej wiedzy i ktéry na ogoét, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje bez-
posredniego poréwnania kolidujgcych ze sobg znakéw — 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 szczegdlnie uwazna, czy to
Z racji swojego osobistego doswiadczenia, 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 rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wiasciwosciami wynikajagcymi z funkgji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do

niego zastosowanie. Poréwnania ogélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowa-



nego 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
wilasciwosciach, ktére 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 pofgczonych T-83/11 i T-84/11 (...). Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody twdércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwo$ciami wynikajgcymi z funkcji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wiasciwosci, ktore stajg sie
w ten sposéb wspodlne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Stopieh swobody twércy 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 dotyczace obecnosci pewnych podstawowych
elementéw nie mogg mie¢ znaczgcego wptywu na ksztatt i widok ogdlny produktu, jako ze moze on
przybiera¢ roznie ksztatty i by¢ przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Normatywna ocena ogdlnego 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
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor 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 byc
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 pordwnanie to rozni 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 normatywnej — dokonuje sie¢ w sposob
bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzoér wspdinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H. Beck
2012 s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. (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 (...),
7 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...).

Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywotuje 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 przemysfowej, 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 produktow, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesie-
nie do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzordw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
twércy i catoSciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor 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)

Przedstawione reguty oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, ze wzgle-
du na podobienstwo don wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzajg
motywy wyrokéw 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 wzorow wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzgdzenia (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. Uznajac, 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 materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktéw, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celoéw byty uzyte lub w danych okoliczno$ciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankgji, adekwatnych do okolicznosci, 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, a takze art. 286 p.w.p.

Rozstrzygajgc o naruszeniu Sad zwigzany jest domniemaniem waznosci zarejestrowanych
wzoréw wspolnotowych wynikajagcym z art. 85 rozporzadzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy
wzér uprawnionej jest nowy, cechuje sie indywidualnym charakterem, a jego wyglad nie wynika
wytgcznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporzadzenia) Kwestia ta moze by¢ przedmiotem
badania wylgcznie na zarzut obowigzanego podniesiony w postepowaniu sgdowym lub przed EUIPO.
Nie wyklucza to jednak udzielenia wiascicielowi zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia
uniewaznianego wzoru. Nalezy jednak pamieta¢, ze uniewaznienie wywotuje skutek ex tunc (art. 87 w

zw. z art. 26 rozporzadzenia), udzielenie zabezpieczenia powinno by¢ zatem oparte na przekonaniu



Sadu, ze przedstawiony materiat dowodowy nie uzasadnia twierdzenia, ze wzér nie jest nowy, nie jest

pozbawiony indywidualnego charakteru i wynika wytgcznie z funkcji techniczne;j.

M.P. jest uprawniony do wytgcznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej ze wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 3123256-0001, przedstawiajgcego w trzech rzutach znicz
nagrobny. Jego wyglad jest z pewnoscig w jakim$ zakresie determinowany funkcjg techniczna, jednak
nie ogranicza ona jednak catkowicie swobody projektowania tego rodzaju produktéow. Jakkolwiek wiec,
w ocenie Sgdu, zakres swobody twoérczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to
funkcjonalnos¢ produktu nie wymusza na nim przyjecia tozsamego ze wzorem wspolnotowym uktadu

linii, uktadu i proporcji poszczegdlnych elementow.

Z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, ktorym jest w tym przypadku osoba czesto
odwiedzajgca cmentarze i zapalajgca znicze, wzér przemystowy zastosowany w produkcie
obowigzanego jest wysoce podobny do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnio-
nego. Ogdlne wrazenie zorientowanego uzytkownika determinuje w obu przypadkach prosty ksztatt
pojemnika, ukfad linii, zagtebien, bez ornamentacji, czy kontrastow kolorystycznych. Podobienstwo,
nawet w drobnych szczegotach, jest tym bardziej widoczne przy bezposrednim poréwnaniu wzoru i

produktu obowigzanego.

Sad uznat przyszte roszczenie z pkt 1b. wniosku za dostatecznie uprawdopodobnione:
Uzywanie przez obowigzanego kolizyjnego wzoru przemystowego pojemnika znicza nagrobnego uza-
sadnia uznanie, ze S.0. narusza prawo wytgczne M. P. w sposoéb okreslony w art. 10 rozporzadzenia.
Uprawnionemu stuzg zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do dziatania obowigzanego
sankcji zakazowych i usuniecie skutkdw naruszenia, stosownie do przepiséw art. 88 ust.l

rozporzgdzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporzgdzenia.

Uznajgc zasadno$¢ wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wynikajgcego z
naruszenia prawa do wzoru wspolnotowego Sad pragnie wskazaé na potrzebe dotozenia wiekszej
starannosci, by w przysztym pozwie zostaty one sformutowane w sposéb jasny, niebudzacy

watpliwosci interpretacyjnych, nadajacy sie do egzekucji i poprawny jezykowo.

Zadane w punktach . i Il. wniosku sposoby zabezpieczenia sg adekwatne do roszczenia z jakim w
przysztosci M.P. zamierza wystgpi¢ na droge sgdowa. Zapewnig mu one nalezytg ochrone prawna, a
obowigzanego nie obcigzg ponad potrzebe, moze on bowiem wytwarza¢, oferowac i wprowadza¢ do
obrotu produkty, ktére nie naruszajg praw wytgcznych osdb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1
k.p.c.) Na uwzglednienie nie zastugiwat natomiast wniosek z pkt 2., ktéry stanowi raczej forme roszczenia
informacyjnego stuzagcg egzekucji zabezpieczenia, nie zas sposob zabezpieczenia przysztego roszczenia

zakazowego.

Uprawniony nalezycie uprawdopodobnit takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystapity niekorzystne dla M.P. skutki, konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony
przystugujacego mu prawa. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez obowigzanego
prawa do wzoru wspdlnotowego naraza uprawnionego na state zwiekszanie wymiaru wyrzadzanych mu

przez obowigzanego szkdd.



Uznajac, ze zasagdzone w bardzo szerokim zakresie zajecie jest wystarczajgce do zagwaran-
towania skutecznego wykonania tymczasowych zakazéw Sad oddalit wniosek z pkt 3. o zagrozenie
obowigzanemu nakazaniem zaptaty niepomiernie wysokiej sumy przymusowej. (a contrario art. 756% W
zw. z art. 1051° k.p.c.) Nalezy przy tym wyjasni¢, ze postuzenie sie formutg ustawowg nie jest
wiladciwe, nie jest bowiem jasne jakie dziatanie obowigzanych lub kazdego z nich oddzielnie nalezy

rozumie¢ jako ,przypadek uchylania sie od wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczen”.

Whniosek oddalony zostat takze w tym zakresie w jakim Sad dokonat mieszczacych sie w
granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan w poréwnaniu ze zgtoszonymi

zgdaniami.

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

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



