Sygn. akt XXII GWo 2/16
POSTANOWIENIE
Dnia 28 stycznia 2016 .
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku M. F.
z udzialem (...) S.A. w B.
- 0 zobowiazanie do udzielenia informacji i zabezpieczenie dowodu
postanawia:
1. oddalié wnioski;

2, zwroci¢ M. F. z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 80 (osiemdziesigt) zlotych tytulem nienaleznej czeSci
oplaty sadowej uiszczonej w dniu 30 grudnia 2015 r. a zaksiegowanej pod poz. (...);

3. zasadzi¢ od M. F. na rzecz (...) S.A. w B. kwote 717 (siedemset siedemnascie) zlotych tytutem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWo 2/16
UZASADNIENIE
5 stycznia 2016 r. M. F. wniosla o:

1. zabezpieczenie dowodu z ogledzin czarnego mydla w ksztalcie bryly wegla zapakowanego w przezroczysta folie
przewigzana wstazkami w kolorach czarnym i zielonym, gdzie do zielonej wstazki przywigzana jest czarna etykieta,
na ktorej widnieje napis (...) oraz logo spolki, do opakowania przyklejona jest druga etykieta z napisem: "Mydlo
glicerynowe, recznie robione z dodatkiem wegla aktywnego — naturalnego Srodka odkazajacego. Ma dzialanie
przeciwzapalne, bakteriobdjcze i peelingujace. Zmiekcza i nawilza skore.” Na dole etykiety, na zielonym pasku
znajduja sie dwa napisy. Pierwszy z lewej to (...) Spotka Akcyjna. Drugi to (...);

2. zobowigzanie (...) S.A. w B. do dostarczenia opisanego w pkt 1. mydla w celu przeprowadzenia ogledzin;
3. zobowigzanie (...) S.A. do udzielenia informacji o pochodzeniu mydla, poprzez:

a. wskazanie firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcow, dystrybutorow, dostawcoOw mydla,

b. wskazanie dat zamo6wien mydla u wyzej wymienionych,

c. wskazanie ilosci zamowionych lub/i otrzymanych mydel,



d. wskazanie ceny uiszczonej za otrzymane mydla, w tym ceny jednostkowej,
e. wskazanie iloéci wyprodukowanych (wytworzonych) mydel,
f. wskazanie iloci zbytych mydet oraz cen uiszczonych za mydta, w tym cen jednostkowych.

W piSmie procesowym z 20 stycznia 2016 r. i na rozprawie 25 stycznia 2016 r. pelnomocnik uprawnionej wyjasnita,
ze informacje za okres od 25 wrzesnia 2013 r. do 5 stycznia 2016 r. stuzy¢ maja dochodzeniu wzgledem obowigzanej
roszczen pienieznych — odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysSci. Obowigzana ma ich udzieli¢
jako naruszyciel. Przedmiot ogledzin znajduje sie w posiadaniu sp6lki, uprawniona dysponuje jednym egzemplarzem
mydla oferowanego przez (...) S.A., ktore zostalo przedstawione na fotografiach zlozonych przy wniosku. (k.2-84,
138, 193)

(...) S.A. w B. zazadala oddalenia wniosku i zwrotu kosztéw postepowania. Zarzucila, ze wzor wspolnotowy
zarejestrowany na rzecz uprawnionej pozbawiony jest cech nowoéci i indywidualnego charakteru. Kwestionowany
przez M. F. produkt nie jest wytwarzany przez obowigzang, ktéra zamawia jego wykonanie przez ,kraine rumianku”
i ofiaruje, jako gadzet. (k.140-182, 194)

Sad ustalil:

M. F. jest uprawniona do wzoru wspo6lnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w A. w dniu 14 lutego 2013 r. pod numerem (...)- (...) przedstawiajacego mydto: (...). (...). (...). (...). (... (...). (L.).7
(dowod: $wiadectwo rejestracji i wydruk ze strony internetowej (...) k.6-19, 183-193)

Wzor ten jest wykorzystywany przez M. F. do produkcji mydla w ksztalcie bryly wegla wprowadzanego do obrotu
pod nazwa handlowa (...). Prawo z rejestracji wzoru wspdlnotowego jest przedmiotem umowy licencji zawartej z M.
B.. (dowo6d: umowa k.20-23, wydruki ze stron internetowych, fotografie k.24-50) Uprawniona nie wyrazala zgody na
korzystanie z jej wzoru przez (...) S.A. (bezsporne)

(...) S.A. w B. uzywa wzoru przemystowego o wygladzie bryly wegla oferujac (pod tytulem darmym) mydto w ksztalcie
bryly wegla zapakowane w przezroczysta folie przewigzana wstazkami w kolorach czarnym i zielonym, gdzie do
zielonej wstazki przywigzana jest czarna etykieta, z napisem (...) oraz logo spoélki, do opakowania przyklejona
jest druga etykieta z napisem: "Mydlo glicerynowe, recznie robione z dodatkiem wegla aktywnego — naturalnego
srodka odkazajacego. Ma dzialanie przeciwzapalne, bakteriobojcze i peelingujace. Zmiekeza i nawilza skore.” Na dole
etykiety, na zielonym pasku znajduja sie napisy: z lewej (...) Spotka Akcyjna, z prawej (...). (dowod: wydruki ze stron
internetowych k.63-70, fotografie k.71-81)

Sad zwazyl:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1,
z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na
terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie
z ktéra wzorem jest postac¢ calego produktu lub jego czesci wynikajaca w szczegdlnoSci 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.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego moze byé¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego
wylacznie w postepowaniu w sprawie o uniewaznienie, wywolanego :

1. wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).



Obaleniu domniemania wazno$ci, o ktérym mowa w art. 85, stuzy¢ wiec moga jedynie decyzja OHIM lub wyrok
sadu wlasciwego w sprawach wzoréw wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu nie przystluguje prawo
wylgczne (art. 25 ust. 1c). Jednak — zgodnie z przepisem art. 9o ust. 2 rozporzadzenia — zarzut braku nowosci
lub indywidualnego charakteru wzoru wspolnotowego mozna zglosi¢ skutecznie takze w postepowaniu w sprawie o
udzielenie zabezpieczenia lub zastosowanie innych §rodkéw tymczasowych.

Rozstrzygajac spor nalezy wyjaénic, ze udzielenie ochrony wzorom wspoélnotowym nastepuje w trybie rejestracji, gdzie
badanie urzedu ogranicza sie zaledwie do stwierdzenia, ze zglaszany wzor:

« odpowiada definicji art. 3a,
« nie jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub przyjetymi dobrymi obyczajami. (art. 47)

Urzad nie bada natomiast tego co jest przedmiotem zgloszenia, czy wzor cechuje nowosé i indywidualny charakter ani
tego w odniesieniu do jakich produktéw moze on znaleZ¢ zastosowanie. Wylaczno$¢ uzywania wzoru wspolnotowego
nie ogranicza sie do produktéw wskazanych przez zglaszajacego. Wskazanie, dokonywane w trybie art. 36 ust. 1d ma
charakter administracyjny (porzadkowy), stuzac jedynie do okreélenia sektora produktéw i stopnia swobody tworczej
istotnych dla naruszenia wzoru lub w ocenie jego waznos$ci. Odmiennie od krajowego wzoru przemyslowego, wzor
wspolnotowy chroniony jest jako taki, naruszeniem bedzie wiec zastosowanie go we wszystkich produktach, a nie tylko
w tych, dla ktérych zostat zgloszony.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia 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, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten spos6b wylaczno$é¢ uzywania wzoru, obejmujaca:

- wytwarzanie (making) calego produktu, w ktérym wzor zostal ucieleSniony lub do ktérego zostal 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 zaklécenia normalnej ekonomiczne;j
eksploatacji prawa wylacznego,

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

Z rejestracji wzoru wynikaja tez dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktéra narusza lub
grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych jest on
inkorporowany.

Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor przemyslowy ucielesniony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogoélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworczg. (art. 10) Okreélaja 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 wzorow, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem wspdlnotowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi r6znic
zaledwie w nieznaczacych szczegotach. (odpowiednio do braku nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru,
ze wzgledu na podobienstwo don wzoru uciele$nionego w kwestionowanym produkecie stosuje sie te same reguly co
przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiaja
one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktow.



Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrazenie to bylo wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja réznice, determinujace odmienno$¢ ogdlnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajaca wymodg, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzor zarejestrowany prowadzilaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg zdolno$ci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzér wspolnotowy 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 pewna, 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$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PoZniak-
Niedzielska Wzor wspoélnoty. w Ochrona znakéw 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 lepsza znajomos¢ 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 Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sagdu 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 10/09/2015 r. w sprawie T-526/13 Yves Saint
Laurent)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu 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 nabywcoéw. Stopien
swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okre$laé ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z whadciwoéciami wynikajacymi z funkeji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poroéwnania ogblnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy
nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sq
typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaSciwoSciach, ktére sa wyrazem
tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze pdzZniejsze 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 13/11/2012 r. w sprawach
polaczonych T-83/11i T-84/11 Antrax It)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogblnego 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 moga by¢ cedowane na bieglego. (inaczej Sad
Najwyzszy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogélnego wrazenia dokonywana jest zgodnie
z regulami okre$lonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej (m.in.
wyrok w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo).

Ocenie podobienstwa / odmiennoS$ci ogdlnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja
wzoOr uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniema-nego naruszyciela, nie przeciwstawia
sie natomiast produktow stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu, jego
produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosSci co do jego tozsamosci (pozwany nie
kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjaénic¢, ze por6wnanie to
rozni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak



uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, pordwnania dokonuje sie w
sposob bezposredni (szerzej : L. Brancusi Wzor ... s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i
réznice. Poréwnanie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez wzory musi stanowié synteze i nie moze ograniczac
sie do analitycznego wykazu podobienstw i réznic. Musi dotyczy¢ wylacznie elementéw faktycznie chronionych, z
pominieciem cech wylaczonych z ochrony. Przy ocenie ogélnego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne,
Jjakie dany wzoér wywolyje jako calosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i calosciowe,
a nie analityczne wyszukiwanie roéznic. (por. A. Tischner, Przeslanki zdolnosci rejestracyjnej wzorow
przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wlasno$ci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa
2012, s. 88).

Wilasciwe badanie ogélnego wrazenia powinno laczy¢ konkretne ustalenia obiektywne, powstale w wyniku poréwnania
ogoblnych wrazen wywolanych przez badane wzory, z pewna subiektywna ocena wynikajaca z uwzglednienia zakresu
swobody tworczej dostepnej dla tworcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brancusi Wzo6r ... s.109) Na zakres
swobody tworczej wplywaja uwarunkowania zwigzane z przeznaczeniem produktu, jego budowa, funkcjonalno$ciami,
ograniczenia prawne, a w szczegblnosci mozliwosci wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktéw, w ktorych wzor
ma by¢ zastosowany.

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nalezy postuzyé sie wypracowanymi w
orzecznictwie sagdéw wspodlnotowych regulami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona zasadniczo z
czteroetapowego badania, ktore polega na okre$leniu:

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

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego
zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomoS$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy
poréwnywaniu — bezpos$rednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzordw,

3. stopnia swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wlasciwego sektora, swobody tworcy i calo$ciowego
wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wczeéniejszy wzor,
ktéry zostal udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs.
PUMA)

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych prawo krajowe, zaré6wno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odno-szace sie do krajowego wzoru
przemyslowego. Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru
wspoélnotowego 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 materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych produktéw,
jezeli ich wlasciciel wiedzial do jakich celow byly uzyte lub w danych okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie §rodki pozwalajgce na nalozenie innych, adekwatnych do okolicznosci sankcji przewidzia-nych przepisami
prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym
naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba naruszenia. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez niezbedne decyzje
zapewniajgce przestrzeganie tych srodkow, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

Odnosi sie to do przepisow art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoSci przemystowej,
zgodnie z ktérym:



- uprawniony, ktorego wzoér przemystowy zostal naruszony, lub osoba, ktbérej ustawa na to zezwala, moze zadaé od
naruszajacego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia roéwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomosSci cze$ci albo caloSci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okre§lonym
przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasno$cig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-nych wytworach oraz
srodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlno$ci sad moze orzec o ich
wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.
Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Przepis art. 9o ust. 1 rozporzadzenia stanowi, ze do sagdow panstwa czlonkowskiego moga by¢ skladane wnioski
o zastosowanie Srodkéw tymczasowych — zabezpieczajacych prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego, ktore sg
przewidziane na mocy prawa tych panstw dla krajowego wzoru przemyslowego. Uprawnionemu stuza zatem takze

zadania okreslone w art. 286" ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym sad wlaéciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw
wlasno$ci przemyslowej miejsca, w ktorym sprawca wykonuje dzialalnosé lub w ktérym znajduje sie jego majatek,
takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie poézniej niz w terminie 3 dni od dnia zlozenia w sadzie lub 7 dni
w przypadku sprawy szczeg6lnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego m.in. o zobowigzanie naruszajjcego prawo
z rejestracji do udzielenia informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych to prawo, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce
prawdopodobne (pkt 2) Informacje te moga dotyczyé wylacznie :

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworeow, dystrybutoréw, dostawcdéw oraz innych poprzed-nich posiadaczy
towaréw lub Swiadczacych ushugi, ktére naruszaja prawo z rejestracji, jak réwniez przewidzianych odbiorcow
hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub uslug;

2. iloéci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamo6wionych towaréw lub ustug naruszajacych
prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te towary lub ushugi. (ust. 2)

Whbrew sformulowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2.

art. 286" p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono calkowicie odmienny charakter bedac
odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 pr.autor., r6zni sie jednak od tego przepisu
ograniczeniem zgdania wylacznie do udzielenia informacji, a nie przedstawienia dokumentéw. Aby dokonac
prawidlowej interpretacji pojecia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia nalezy odwolaé¢ sie do brzmienia
Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej, ktora w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze w kontekScie postepowania
sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne
zadanie powoda wlasciwe organy sadowe moga nakazaé przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych prawo wlasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakakolwiek
inna osobe.

Punktem wyjscia do dokonania oceny stusznos$ci zadania zobowiazania do udzielenia informacji jest wskazane przez
uprawnionego roszczenie, do ktérego dochodzenia maja by¢ one niezbedne. Omawiany przepis budzi od jego wejécia
w zycie powazne kontrowersje, przyznaje bowiem wlascicielowi praw wlasnosSci przemystowej dostep do tajemnicy
przedsiebiorstwa konkurenta rynkowego, przez co — zwazywszy tryb w jakim wydawane sa postanowienia, a w
szczego6lnosci brak obowigzku wystapienia z pozwem przeciwko naruszycielowi — moze stanowi¢ pole do naduzy¢
i by¢ wykorzystywany nie do ochrony wlasnoéci lecz do walki konkurencyjnej. Miedzy innymi z tej przyczyny

art. 286" p.w.p. jest przedmiotem kontroli konstytucyjnej (sygn. akt sprawy SK 9/15), ktéra ma na celu zbadanie



zgodnoSci tego przepisu z zasada ochrony wlasnosci i innych praw majatkowych, prawem do jawnego i sprawiedliwego
rozpoznania sprawy przez sad, zasadg rownos$ci stron postepowania w zwigzku z zasadg przyzwoitej (rzetelnej)
legislacji, okreslono$ci przepiséw prawa i proporcjonalno$ci. W skardze inicjujacej postepowanie przed Trybunatem
Konstytucyjnym zarzuca sie ponadto, Ze omawiany przepis umozliwia ingerencje w sfere chroniona autonomiag
informacyjna jednostki oraz tajemnica przedsiebiorstwa.

Ze wzgledu na istotny konflikt intereséw stron przepis art. 286" ust. 1 p.w.p. powinien by¢ interpretowany zawezajaco,
a uprawniony powinien uzyskiwa¢ dostep do danych wylacznie wowcezas, gdy sa one rzeczywiScie niezbedne do
dochodzenia roszczen. W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z dniem 3 maja 2012 r. przepiséw o postepowaniu
szczegblnym w sprawach gospodarczych, wistocie konieczno$é taka nie wystepuje w odniesieniu do naruszyciela przed
wniesieniem pozwu. Gdy uprawniony zamierza wystapic¢ o zwrot korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia
lub o naprawienie szkody, Zadanie informacyjne moze zawrze¢ w pozwie, wskazujac jako wartos$¢ przedmiotu sporu

kwote obliczona szacunkowo, by — po uzyskaniu od pozwanego informacji — ewentualnie dokona¢ przedmiotowej
zmiany powodztwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji zadanie informacyjne ma $cisly zwiazek ze sprawa, w
ktorej jest zgloszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt. dyrektywy, stanowiacej iz prawo do informacji moze
by¢ realizowane w ramach postepowania sgdowego (ang. in the context of proceedings, fr. dans le cadre d'une action
relative a une atteinte a un droit de propriété intellectuelle). Wowczas takze sad orzekajacy bedzie mial kontrole nad
zakresem informacji, ktérych dla rozstrzygniecia sporu powinien udzieli¢ pozwany.

Powolujac sie na przepisy art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 11 w zw. z art. 89 ust. 1d wlasciciel wzoru wspoélnotowego
moze domaga¢ sie zaplaty odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci. W tym

przypadku informacje, o ktérych mowa w art. 286" ust. 2 p.w.p. moga by¢ przydatne do okreélenia wymiaru szkody
lub korzysci, nie jest jednak konieczne ich udzielanie wlaScicielowi wzoru przed wszczeciem postepowania w sprawie
o zaplate. Zwazywszy wiec, ze nie jest niezbedne uzyskanie przez uprawniong zadanych informacji przed wniesieniem
przeciwko L.(...) (...) S.A. w B. pozwu o odszkodowanie lub zwrot korzysci bez-podstawnie uzyskanych z naruszenia
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...), Sad postanowil o oddaleniu wniosku z pkt 3. (a

contrario art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

Uwzglednieniu wniosku sprzeciwia sie takze zakres zadanych informacji, ktére (w pkt 3. 2) wykraczaja poza granice
wylacznosci wynikajace z rejestracji wzoru wspolnotowego (art. 19 ust. 1 rozporzadzenia) i granice wyznaczone w art.

286" ust. 2 p.w.p.

Uprawniona nie wykazala ponadto w tym postepowaniu, ze L. (...) (...) S.A. naruszajej wylqcznosé,

co stanowi przeslanke zastosowania art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zasadniczym warunkiem uwzglednienia
wniosku o zobowigzanie do udzielenia informacji jest (co najmniej) uprawdopodobnienie w wysokim stopniu
istnienia prawa do wzoru wspolnotowego oraz faktu jego naruszenia przez obowiazanego, w efekcie uzywania wzoru
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego. Sad pragnie podkresli¢, ze sprawy dotyczace naruszen wzoréw
wspoélnotowych i przemyslowych wymagaja od uprawnionego zachowania szczeg6lnej starannosci w gromadzeniu i
przedstawianiu dowoddéw, a w szczegdlnos$ci zas produktu, w ktérym zawarto lub zastosowano wzér przemystowy
podobny do zarejestrowanego. Aby uprawdopodobnié roszczenie, uprawniony sklada zwykle dowod rzeczowy lub
dobrej jakoSci fotografie, obrazujace wyglad produktu w sposéb odpowiedni do tego, jak przedstawiono w Swiadectwie
przedmiot rejestracji.

W ocenie Sadu uprawniona nie sprostala wykazaniu naruszenia przez obowiazana jej wzoru. wniosek w zakresie pkt 3

podlegal takze oddaleniu, jako nieuzasadniony. (a contrario art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p.) Dysponujac kwestionowanym
produktem uprawniona powinna byla zawnioskowa¢ dowod z jego ogledzin i choéby okaza¢ go Sadowi, umozliwiajac
dokonanie pelnej oceny podobienistwa produktu przedstawionego w Swiadectwie rejestracji (w kazdym z 7. rzutéw)
oraz produktu oferowanego przez obowiazang. Fotografie zalaczone do wniosku przekonuja raczej, ze nie mamy w tym
przypadku z identyczno$cia wzoréw, ewentualnie nalezaloby rozwazac ich podobienstwo. Ze wzgledu na charakter
przedmiotu rejestracji (do$é typowy wyglad bryly wegla) Sad ma jednak zasadnicze problemy z wyborem elementow



odroézniajacych, na ktore zwrocilby uwage zorientowany uzytkownik poréwnujac przeciwstawiane sobie wzory. Nalezy
przy tym wyjasénié, ze ochronie podlega wyglad produktu, nie za$ koncepcja stworzenia mydta o wygladzie bryly wegla.

Przepis art. 286" ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawnia wlaéciciela wzoru wspolnotowego do wystapie-nia z zadaniem
zabezpieczenia dowodow, nie wyjasniajac przy tym jego relacji z unormowaniami art. 310-315 k.p.c. W doktrynie i
orzecznictwie przewaza poglad, ze nie s3 to regulacje tozsame. Art. 286" ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma na celu utrwalenie
okre§lonego stanu faktycznego stanowiacego naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (np. zajecie
probek towardw dla pézniejszego ich wykorzystania w toku postepowania sagdowego dla wykazania faktu naruszenia).
Powinien on znalezé zastosowanie wéwczas, gdy istnieje obawa, ze przeprowadzenie tego dowodu
stanie sie niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba
stwierdzenia istniejgcego stanu rzeczy, podobnie jak stanowi art. 310 k.p.c.

M. F. wniosla o zabezpieczenie dowodu z ogledzin produktu (czarnego mydla w ksztalcie bryly wegla) oraz o
zobowigzanie (...) S.A. do dostarczenia dowodu rzeczowego. Drugi wniosek pozbawiony jest podstawy prawnej,
pierwszy za$§ calkowicie nieuzasadniony. Uprawniona nie wskazala zadnych przyczyn, dla ktérych na tym
etapie postepowania konieczne jest zabezpieczenie dowodu. W szczegolno$ci nie wyjasnila dlaczego uznaje za
niewystarczajacy dowdd, w ktérego posiadaniu sie znajduje. Takze wiec ten wnioski z pkt 1 i 2 podlegaé¢ musialy

oddaleniu jako catkowicie nieusprawiedliwione. (a contrario art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

Koszty postepowania obcigzaja obowiqzang na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik
sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak
nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci rzecznikoéw patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenie
Ministra Sprawiedliwoéci z 2/12/2003 r. w sprawie oplat za czynnoSci rzecznikéw patentowych. Zasadzajac oplate
sad bierze pod uwage rodzaj i stopien zawilo$ci sprawy oraz niezbedny naklad pracy pelnomocnika. (§ 2 ust.1.)
Podstawe zasadzenia oplaty stanowig stawki minimalne, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zt (§ 6 ust. 1 pkt 3). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, a takze czas trwania postepowania, Sad uznal, Ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika
obowigzanej wykonujacego zawdd rzecznika patentowego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokoSci.

Zarzagdzenie: (...)
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