Sygn. akt XXII GWo 84/15

POSTANOWIENIE
Dnia 5 stycznia 2016 r.
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 5 stycznia 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba w J.
z udzialem J. S.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

8 grudnia 2015 . (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécig w J. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

1. o zaniechanie dzialan naruszajacych przyslugujace jej prawo do wzoru wspdlnotowego nr (...)- (...), to jest o
zakazanie J. S. oferowania i wprowadzania do obrotu produktu T. podrézna dla dziecka, opisanego na etykiecie
jako S. tacka podrbzna dla dziecka A. i jako tacka podr6zna dla dziecka A. model kwiatki i model autka, przez
zakazanie obowigzanemu — na czas trwania postepowania - wprowadzania do obrotu produktu T. podr6zna dla
dziecka, opisanego na etykiecie jako S. tacka podrézna dla dziecka A. i jako tacka podrézna dla dziecka A. model
kwiatki 1 model autka,

2. 0 zajecie produktu opisanego na etykiecie jako S. tacka podrézna dla dziecka A. i jako tacka podrézna dla dziecka A.
model kwiatki i model autka, poprzez zakazanie obowiazanemu zbywania w jakiejkolwiek formie w tym pod tytulem
darmowym produktu opisanego na etykiecie jako S. tacka podrozna dla dziecka A. i jako tacka podrézna dla dziecka
A. model kwiatki i model autka.

Sad ustalil, ze:

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w J. jest przedsiebiorca dzialajagcym na rynku akcesoriow
samochodowych, akcesoriéw dla dzieci i akcesoriow do podrdézy, uprawnionym do wzoru wspodlnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...)- (...), zgloszonego 17 kwietnia 2014
r. dla stolikdw turystycznych, stolikow przenoénych: (...).1

(.).2
(...).3

z elementem slownym (...). (dowod: §wiadectwo rejestracji, wydruk z bazy OHIM k.9-15)



Uprawniona wykorzystuje swoj wzdér w ,bezpiecznym stoliku podréznika” oferowanym do sprzedazy na stronie
internetowej pod adresem (...)(dowdd: fotografia k.19, wydruk ze strony internetowej k.16-18, wydruk materialow
reklamowych k.20-21)

J. S. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w M. w zakresie sprzedazy hurtowej niewyspecjalizowane;j.
(dowod: wydruk z (...) k.23) Obowiazany importuje z C. i oferuje do sprzedazy m.in. tacki podrozne dla dzieci (...) z
wzorami samochodzikéw i kwiatkow. (dowod: fotografie k.25, 26, wydruk ze strony internetowej k.27, paragon k.28)

Sad zwazyl:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U. UE.L.02.3.1 z
5/01/2002 r.) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na
terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art. 1) Rozporzadzenie zawiera legalna definicje,
zgodnie z ktora wzorem jest postaé calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczego6lnosci z cech linii konturéw,
kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postaé produktu przejawia sie
w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztaltowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosciach.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie przez 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia przestanki z art. 1 ust.
2bwzw. zart. 5 ust. 1biart. 6 ust. 1b. Uprawniony moze przedluzy¢ ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich,
lacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wylaczno$¢ uzywania wzoru, obejmujaca:

- wytwarzanie (making) produktu, w ktérym wzor zostal uciele$niony lub zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale réwniez najmu,
dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majacego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakl6cenia normalnej ekonomicznej
eksploatacji prawa wylacznego,

- skladowanie, interpretowane $ciéle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do
obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktora narusza lub grozi
naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przecho-wujac produkty, w ktérych jest on
inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestro-wanego na rzecz powoda, iz nie wywoluje on na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogolnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworcza, zgodnie z art. 10, zakres
ochrony obejmuje bowiem kazdy wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogblnego wrazenia
(ust.1), uwzgledniajgc przy tym stopien swobody tworcy (ust.2). Okreslajg go postrzegalne zmyslem 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 wzordéw, w wersji angielskiej
w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identycznoéci z wzorem wspdl-notowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi r6znic
zaledwie w nieznaczacych szczegodlach (brak nowosci) albo istnienia ogélnego podobienstwa, w tym znaczeniu,
ze na zorientowanym uzytkowniku przeciwstawiane sobie wzory nie wywoluja odmiennego ogélnego wrazenia,
uwzgledniajac przy tym zakres swobody tworczej (brak indywidualnego charakteru). Nie musi to by¢ jednak wrazenie
wyraznie odmienne. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajaca wymég, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzoér zarejestrowany prowadzilaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg zdolnoéci rejestracyjnej



(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzor wspdlnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczba
szczeg6low, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$é¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PoZniak-
Niedzielska Wzo6r wspolno-ty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akeesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi
pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny.

(M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy
1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w
sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011
r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza, na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemyshu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcéw. Stopien
swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z wihadciwoéciami wynikajacymi z funkeji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogbélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru prze-
mystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi
podobienstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaSciwosciach, ktére sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por takze p6Zniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch , z
16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z
13/11/2012 r. w sprawach polaczonych T-83/111 T-84/11 Antrax It)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktoérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogbélnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym
uzytkowniku wywoluja przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie
T-153/08 Shenzhen/Bosch ) Kompetencje sadu w tym zakresie nie mogg by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.

Normatywna ocena ogoblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreSlonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwo$ci i Sagdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18/03/2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienstwa / odmiennoSci ogblnego wrazenia, jakie
wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie
domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, w jaki powod uzywa wzoru,
jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu, jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma
watpliwoéci co do jego tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznoéci wzoru i uciele$niajacego go produktu
powoda). Nalezy przy tym wyjas$nié, ze poréwnanie to ro6zni sie od ryzyka konfuzji konsu-menckiej w prawie
znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego
przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzoér
... 8.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie
T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )



W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych prawo krajowe, zarowno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszace sie do krajowego wzoru
przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru
wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stoja 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 produktow,
jezeli ich wlasciciel wiedzial do jakich celow byly uzyte lub w danych okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci, przewidzianych przepisami
prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkéw-skiego, w ktdérym
naruszenie mialo miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1)

Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace przestrzeganie tych §rodkéw, zgodnie z prawem krajowym (art.
89 ust. 2)

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 interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia,
ktory istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta
ochrone prawng, a obowigzanego nie obciaza¢ ponad potrzebe.

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
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczeg6lnosci moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikdow na czas trwania postepowania. (art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.)

Zasadniczym warunkiem uwzglednienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszen praw
do wzoru wspdlnotowego lub przemyslowego jest (co najmniej) uprawdo-podobnienie istnienia prawa oraz faktu jego
naruszenia przez obowigzanego, w efekcie uzywania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego.

Prawo wylgczne spolki (...) uzywania wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego pod nr. (...)- (...) zostalo nalezycie
wykazane dokumentem w postaci Swiadectwa rejestracji OHIM. Przedstawiony w trzech rzutach wzoér stolika
przeno$nego (stolika turystycznego) jest w nim jednak zobrazowany w spos6b bardzo niewyrazny, utrudniajac
okreélenie zakresu ochrony, precyzyjne odtworzenie w kazdym elemencie wygladu produktu (ksztaltu caloéci i
poszczegdlnych elementéw, materialu z ktorych zostaly wykonane, kolorystyki, ornamentacji). Uprawniona nie
przedstawila przy tym dowodu rzeczowego ani dokladnej, dobrej jako$ci fotografii produktu, w ktérym zarejestrowany
na jej rzecz wzor jest zawarty lub zastosowany. Do prawidlowej oceny nie wystarczaja materialy reklamowe
(niewyrazne kserokopie z k.18-21).

Zlej jakoSci sa takze czarno-biale fotografie przedstawiajace produkt oferowany do sprzedazy przez obowigzanego
(k.25-27). Zdaniem Sadu jednak jasna kolorystyka, wzory samochodzikow i kwiatkéw, metka i material z jakiego
stoliki (tacki) sa wykonane zdecydowanie odr6zniaja je od czarnego ksztaltu zgloszonego jako wzor wspolnotowy.
Ocena ta moze by¢ jednak dotknieta istotnym bledem wynikajacym ze zlej jako$ci materialu dowodowego i



zaniedbania uprawnionej takiego przedstawienia wzoru w zgloszeniu do OHIM, by uzyskaé jak najlepsza ochrone
przed naruszeniami.

We wniosku nie zostala przedstawiona argumentacja ani material dowodowy umozliwiajacy ustalenie zakresu
swobody tworczej, zdefiniowanie zorientowanego uzytkownika, rozstrzygniecie, ktore z cech wzoru wspoélnotowego
odrdzniaja go od innych tego rodzaju wzoréw znanych weczeéniej w stanie sztuki, ktére za$ maja charakter
funkcjonalny.

Sad pragnie podkredli¢, ze sprawy dotyczace naruszen wzordéw wspolnotowych i przemystlowych wymagaja od
uprawnionego zachowania szczegélnej starannosci w gromadzeniu i przedstawianiu dowodow, a w szczegolnosci
za§ produktu, w ktérym zawarto lub zastosowano wzoér przemyslowy podobny do zarejestrowanego. Aby
uprawdopodobnié roszczenie, uprawniony skltada zwykle dowod rzeczowy lub dobrej jakoéci fotografie, obrazujace
wyglad produktu w sposéb odpowiedni do tego, jak przedstawiono w §wiadectwie przedmiot rejestracji.

Na podstawie zaoferowanego mu materialu dowodowego Sqd nie mozie uznaé za
uprawdopodobniony faktu naruszenia prawa wylgcznego uzasadniajqgcego wystqgpienie przez
spolke (...) z roszczeniami okreslonymi w art. 89 ust. 1 rozporzqdzenia. Z tych wzgledow, Sqd

postanowil o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730" k.p.c.)

Dodatkowo nalezy wskazaé, ze w sprawach dotyczacych praw wlasnosci przemyslowej, zaréwno przyszle roszczenia
jak i tymczasowe zakazy powinny by¢ formulowane w sposbb jasny i precyzyjny, wynikaja z nich bowiem dla
uczestnikdéw postepowania okre$lone prawa i obowiazki. Musza tez by¢ wskazane w sposob nadajacy sie do egzekucji,
to bowiem nie uprawniony ani organ egzekucyjny (w tym przypadku sad rejonowy) ale wylacznie sad wlasciwy w
sprawach wzoréw wspdlnotowych ocenia okolicznosci faktyczne naruszenia i naklada sankcje zakazowe adekwatne
do sposobu dzialania naruszyciela.

Spolka (...) nie zadbala o prawidlowe sformulowanie przyszlych roszczen i sposobow ich zabezpieczenia, o poprawno$é
jezykowa, precyzje i jasno$¢ uzytych w pozwie okreslen, co istotnie utrudnia ich zrozumienie. I z tej przyczyny wniosek
nie podlegal oddaleniu. Zasadnicze zastrzezenia musi budzi¢ takze okreslenie obowigzanego.

ZARZADZENIE
1. (..)
2. (...)
3. (...)
(...)



