Sygn. akt XXII GWo 24/12

POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2012 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnosciq w W.
przeciwko M. P. (P.)

prowadzacemu dziatalnoéé gospodarcza pod nazwa (...) w H.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzieli¢ (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. zabezpieczenia jej roszczenn o nakazanie M. P.
prowadzacemu dzialalno$é gospodarcza pod nazwa (...) w H. zaniechania oferowania, w szczegdlnoSci poprzez
strone internetowg _(...), produktéw jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach
wspolnotowych nr nr (...)- (...), (...)- (...), (..)-(.), (.D)-(C), G)-G), G-, (l)-0010, (LD)-Cll), G-l
i (...)- (...), przez zakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu - oferowania, w szczego6lnosci poprzez strone
internetowa pod adresem (...), produktow jubilerskich opartych na tych wzorach wspoélnotowych;

2. wyznaczy¢ (...) spélce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem
M. P. powodztwa obejmujacego zadanie okre$lone w pkt 1.;

3. orzeczeniu zawartemu w pkt 1. nadac klauzule wykonalnosci.

Sygn. akt XXII GWo 24/12

UZASADNIENIE

11 czerwca 2012 r. (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia jej
roszczen o nakazanie M. P. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa (...) w H. zaniechania oferowania,
w szczegOlnosci poprzez strone internetowa (...), produktow jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz
uprawnionej wzorach wspdélnotowych nr nr (...)- (...), (...)- (...), (..)-(...), C.)-(.), G- (), (I- (), (.)-o010,
(...)-(.), (.)-(..)1 (...)-(...), przez zakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu - oferowania, w szczegdlno$ci
poprzez strone internetowa pod adresem (...), produktow jubilerskich opartych na tych wzorach wspdlnotowych.

W motywach wyjasnila, ze jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku bizuterii opatrywanej wspdélnotowym
znakiem towarowym (...) i wykonanej m.in. w oparciu o wzory wspolnotowe zarejestrowane w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w A. pod numerami (...)- (...), (...)-(...), (...)-(...), (...)- (.0, (.)-(C.), (.I-(.), (...)-0010, (...)-
(...), (..)-(.0)1 (...)- (...). Zarzucila, ze M. P. narusza jej prawa wylaczne, oferujac bizuterie — zawieszki do bransoletek
z charakterystycznym ornamentem zawartym w tych wzorach.



Zapewnila, ze ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, wynikajacy z tego, ze jego brak uniemozliwi lub
powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi lub powaznie utrudni
osiggniecie celu postepowania w sprawie. Poslugiwanie sie przez obowigzanego ludzaco podobnymi wzorami
prowadzi do bezprawnego zdobywania przez niego klienteli, stwarzajgc ryzyko ograniczenia potencjalnego kregu
nabywcow towaréw spolki (...). Nalozenie zakazu ograniczy skale naruszenia prawa wylacznego.

W oparciu o zalgczone do wniosku dokumenty urzedowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych oraz fotografie,
Sad ustalil, ze (..) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. jest producentem bizuterii opatrywanej
graficznym wspolnotowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w A. 17 V 2010 1. pod nr (...) dla towaréw w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota i srebra), o czym
opublikowano 19 V 2010 .

27 VIII 2010 r. spolka (...) uzyskala prawo z rejestracji wzoru wspolnotowego nr (...)- (...), o czym opublikowano 15
IX 2010 r. Wz6r, wskazany dla wyrobow zdobniczych, jubilerskich i logo, przedstawia sie nastepujaco :

22 IX 2011 1. spodlka (...) uzyskala prawa z rejestracji wzoré6w wspolnotowych nr nr (...)- (...), (...)- (...), (..)-(..),
C..)-C.), .)-C.), (.)-o010, (...)-(...), (..)- (.01 (...)- (...), o czym opublikowano 4 X 2011 r. Wzory, wskazane dla
wyrobow jubilerskich, wisiorkow, przedstawiaja sie nastepujaco :

nr (...)-(..)-,nr (.)-(.)-
nr (..)-(.)-nr (.)-(.)-.
nr (...)-(..)-nr (..)-0010 -
nr (...)-(..)-nr (.)-(.)-
nr (..)-(..)-

M. P. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...) w H. oferuje - za poérednictwem, nalezacej do niego, strony
internetowej pod adresem (...) — zawieszki do bransoletek w ksztaltach nawiazujacych do czterolistnej koniczynki,
misia, dziecka, dziewczynki z kucykami, dziewczynki z kucykiem, stoneczka, aniolka, kota, i znaku nieskonczonosci,
ktére na zorientowanym uzytkowniku (mloda kobieta zainteresowana bizuterig, czesto ja noszaca) nie wywoluja
odmiennego ogoélnego wrazenia niz wzory wspdlnotowe nr nr (...)- (...), (..)- (...), (..)- (), G)- G, G- Gl
(...)-oo010, (...)- (., (.)- (.01 (..)- (...). Otwér, przez ktéry przeprowadzany jest sznurek bransoletki wywoluje
nieodmienne ogolne wrazenie od wzoru wspélnotowego nr (...)- (...).

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzor6w wspdlnotowych stworzylto ujednolicony
system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony
wzoru. (ust.3 art. 1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktora wzorem wspolnotowym jest postac
calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub
materialow samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie i uksztaltowaniu
albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu
powierzchni o specjalnych wlasciwoséciach. Produktem jest zas§ kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,
wlaczajac w to czesci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru wspodlnotowego przystluguje tworcy lub jego nastepcy prawnemu. (art. 14 ust.1)
Domniemywa sie przy tym, ze osobie, na rzecz ktorej wzor zarejestrowano stuzy takie prawo. (art.17) Moze ono



by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie,
wywolanego wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub pozwem wzajemnym w sprawie
o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze
wzor wspblnotowy od poczatku nie rodzil skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany
za niewazny. (art. 26 ust. 1) W razie rejestracji w OHIM, wzdr podlega ochronie przez okres 5 lat od daty zgloszenia,
o ile spelia przeslanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b rozporzadzenia. Uprawniony moze przedtuzyc
okres ochrony na jeden lub wiecej okreséow 5.letnich, lacznie do 25 lat od daty zgloszenia. Powstaje w ten sposob
wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania wzoru, obejmujacych w
szczegoblnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktorym
jest zawarty lub zastosowany wzor, lub skladowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra narusza lub
grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktérych
inkorporowany jest wzor. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzoér ucieleSniony w
produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru wspdlnotowego, Ze nie
wywoluje on u zorientowanego uzytkownika innego ogoélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien swobody
tworcy przy opracowywaniu wzoru. Zakres ochrony wzoru okre$laja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego
w dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylgcznie takie cechy, ktére moga byé¢ postrzegane
zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 X 1998 r. w sprawie prawnej
ochrony wzorbéw, w wersji angielskiej w spos6b wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Przeciwstawiajac sobie produkty oferowane przez obowigzanego oraz wzory wspolnotowe uprawnionej nrnr (...)- (...),
(.-G, G-, C-Gl), G- Gy G- Gy God-o010, (.- (o), (o) (G i (o) (...), mozna z przekonaniem
stwierdzi¢, ze nie wywoluja one odmiennego ogoélnego wrazenia. Maja tozsame ksztalty, proporcje, uklad graficzny i
uklad linii. Dla zorientowanego uzytkownika bizuterii, kobiety w mtodym wieku, czy nastolatki, rozr6znienie wzoréw
uprawnionej i produktéw obowigzanego — z uwagi na warunki sprzedazy internetowej na portalu (...) oraz wrazenie
jakie wywoluja — jest praktycznie niemozliwe.

W sprawach wzoréw wspdlnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w
nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie przepisoOw prawa materialnego (ust.2.) jak i
procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego
wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji
wzoru wspol-notowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace $rodki :

a. zakaz kontynuowania dzialan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych doébr, jezeli
ich wlasciciel wiedzial do jakich celéw byly uzyte lub w okre$lonych okolicznosciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie érodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okre§lonych okoliczno$ciach,
przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
czlonkowskiego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelienia. (art. 89 ust.1) Sad
w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace
przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Ponadto, na zasadzie ust. 2 art. 89, Sad podejmuje niezbedne decyzje zapewniajace przestrzeganie $rodkow
wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 9o ust. 1 rozporzadzenia stanowi za$, ze do sadéw Panstwa
Czlonkowskiego moga by¢ skladane wnioski o zastosowanie $§rodkow tymczasowych zabezpieczajacych prawa z
rejestracji, ktére sa przewidziane na mocy prawa tych Panistw dla krajowego wzoru przemystowego. Zgodnie za$
z art. 292 ust.1 w zw. z art. 287 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, uprawniony z



rejestracji wzoru przemystowego, ktérego prawo zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze
zadaé zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkow oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze
naprawienia szkody na zasadach og6lnych. Zabezpieczenia tych roszczen udziela sie na zasadach ogblnych Kodeksu
postepowania cywilnego.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie 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, zaréwno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé¢
uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy,
gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w
inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezyta ochrone prawna,
a obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposoboéw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczegblnoSci sad moze unormowaé prawa i obowigzki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Odnoszac powyzsze rozwazania do twierdzen i dowodéw przedstawionych we wniosku Saqd uznal, ze spoélka (...)
nalezycie uprawdopodobnila, iz stuza jej prawa wylaczne do wzoréw wspdlnotowych nr nr (...)- (...), (...)- (...), (...)-

(., )~y -Gy (-G, (e-o0010, (- (o), (- ()1 (..)- (...)- M. P. oferuje wyroby jubilerskie
- bransoletki, w ktorych uciele$nione zostaly wzory uprawnionej. Spélce (...) stuzy zatem roszczenie o
zakazanie obowiqgzanemu uzywania tych wzoréw, stosownie do art. 89 ust. 1b cyt. rozporzadzenia.

W ocenie Sadu, uprawniona w nalezyty sposéb uprawdopodobnila takze swoj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystgpily niekorzystne dla spolki (...) skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego uzywania praw do wzoru wspodlnotowego moze
skutkowac utrata jego wartoSci ekonomicznej oraz narazeniem uprawnionej na szkode majatkowa, godzi takze w
renome przedsiebiorcy. Wskazany przez nig sposob zabezpieczenia odpowiada treéci roszczenia. Zapewni on spotce

(...) nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzy ponad potrzebe. (art. 730" w zw. z art. 747 pkt 11 art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyl uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zwazywszy, ze obowigzek okreSlony w pkt 1. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sad postanowil o nadaniu
postanowieniu - w tej czesci - klauzuli wykonalnoSci. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

Zarzqdzenie:
(...)
(...)
(...)

19.06.2012T.



