Sygn. akt XXII GWo 45/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 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 13 kwietnia 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A. wW.

z udzialem (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

8/04/2016 . (...) S.A. w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie (...) sp6lce z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
reklamowania oraz skladowania w celu oferowania profili do drzwi przesuwnych o nastepujacych przekrojach
poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,Delhi” i ,,Delhi 2”, ktore nasladuja zarejestrowany na
rzecz uprawnionej wzor wspoélnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu ,,Calgary”,

2. nakazanie obowigzanej wycofania z obrotu na jej koszt profili do drzwi przesuwnych o nastepujacych przekrojach
poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,,Delhi” i ,Delhi 2”, ktére nasladuja zarejestrowany na
rzecz uprawnionej wzor wspolnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu ,Calgary”,

3. zniszczenie wszystkich znajdujacych sie w miejscach prowadzenia przez obowigzana dzialalnoéci gospodarczej, jej
magazynach, sklepach, a takze u dystrybutoréw obowiazanej oraz wszystkich innych miejscach, takze u os6b trzecich,
ktore zostang ustalone przez komornika w toku postepowania zabezpieczajacego, profili do drzwi przesuwnych o
nastepujacych przekrojach poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,,Delhi” i ,Delhi 27, ktore
nasladuja zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzor wspolnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu ,,Calgary”,

poprzez:

1. zakazanie obowigzanej, na czas trwania postepowania, wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
reklamowania oraz skladowania w celu oferowania profili do drzwi przesuwnych o nastepujacych przekrojach
poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,.Delhi” i ,,Delhi 2”, ktore nasladuja zarejestrowany na
rzecz uprawnionej wzor wspoélnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu ,,Calgary”,

2. nakazanie obowiazanej wycofania z obrotu, na czas postepowania, na jej koszt profili do drzwi przesuwnych o
nastepujacych przekrojach poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,Delhi” i ,Delhi 27, ktore
nasladuja zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzor wspolnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu ,,Calgary”,



3. zajecie, na czas postepowania, wszystkich znajdujacych sie w miejscach prowadzenia przez obowiazana dzialalnoéci
gospodarczej, jej magazynach, sklepach, a takze u dystrybutoréw obowiazanej oraz wszystkich innych miejscach, takze
u osob trzecich, ktére zostang ustalone przez komornika w toku postepowania zabezpieczajacego, profili do drzwi
przesuwnych o nastepujacych przekrojach poprzecznych: , oferowanych takze pod nazwami handlowymi ,Delhi” i
»Delhi 27, ktére na$laduja zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzér wspolnotowy nr (...)- (...) oraz wzor profilu
LCalgary”.

Identycznej treSci wniosek (...) S.A., zmierzajacy do uzyskania zabezpieczenia tych samych roszczen, takimi samymi
sposobami, z powolaniem sie na te same okoliczno$ci faktyczne i podstawy prawne zostal oddalony przez sad
postanowieniem wydanym w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt (...)

Sad ustalil, ze:

(...) S.AA. w W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu profili do
drzwi przesuwnych i systemé6w do szaf z drzwiami przesuwnymi. Jednym z jej produktéw jest cieszacy sie duza
popularnos$cig na rynku profil do drzwi przesuwnych oferowanych do sprzedazy pod nazwa handlowa CALGARY.
(dowdd: odpis z KRS k.11-13, katalog k.33-34)

(...) S.A. stuzy prawo do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci
Intelektualnej pod nr (...)- (...), zgloszonego 2/11/2012 r., przedstawiajacego profil do drzwi: (...)

(...)
(...) (dowod: wydruki z bazy EUTPO k.35-36)

Profil pod nazwa ,Calgary” zostal zaprojektowany przez W. K. i wdrozony do produkcji przez inzynieréw dzialu
konstrukcyjnego uprawnione;j. Projekt ulegal pewnym modyfikacjom, jednak produkt na nim oparty jest w sprzedazy
od roku 1996 r. Bardzo podobny do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego profil zostal przedstawiony w katalogach

(...) S.A. 22005 1.1z 2014 r. (dowod: za§wiadczenie k.14, zatwierdzony projekt profilu ,,Calgary” k.15, faktury k.16-31,
katalogi k.32-34)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia w W. jest producentem systeméw do drzwi przesuwnych, skladanych i
rozwieranych oraz systeméw do zabudowy garderob i profili wykonczeniowych. (dowod: odpis z KRS k.50-51, wydruk
ze strony internetowej k.49) Obowigzana importuje z Chin, oferuje i wprowadza do obrotu pod nazwami handlowymi
,Delhi” i ,Delhi 2” profile o wygladzie: (dowod: postanowienie k.37, protokoly zajecia k.39-46, fotografie k.47-48,
wydruk ze strony internetowej bonari.eu k.52-53)

Ich wyglad ma cechy istotne tozsame z zarejestrowanym na rzecz (...) S.A. wzorem wspo6lnotowym: zaglebienie
polkoliste na gornej czedci profilu; dolna czeéc profilu to plaski odcinek z dwoma plytkimi i waskimi wglebieniami
do obramowan drzwi w 1/3 i 2/3 jego szerokoSci; zaglebienie na plyte meblowa w ksztalcie prostokata z jednej
strony profilu w §rodkowej czeéci; druga strona profilu to ptaski odcinek z dwoma plytkimi wglebieniami, szerszym
wyzej 1 wezszym nizej. W konsekwencji, na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest wykonawca lub monter drzwi
przesuwnych wywieraja one tozsame ogolne wrazenie. (ocena normatywna)

Sad zwazyl:
1. Naruszenie prawa do wzoru wspélnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspodlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1,
z 5/01/2002 r.) zawiera legalng definicje, zgodnie z ktora wzorem wspdlnotowym jest posta¢ calego produktu lub
jego czesci, wynikajaca w szczegblnodci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw samego
produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,



wlaczajac w to m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Z art. 85 rozporzadzenia wynika domniemanie waznoSci, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, ze w postepowaniu
W sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspolnotowego sady uznaja go za wazny. Jezeli jednak w toku
postepowania wywolanego pozwem wzajemnym nowo$¢ lub indywidualny charakter wzoru zostang zaprzeczone, sad,
uznajac, ze jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznos¢.
(art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powb6dztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspdlnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny, m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spelnia wymogow art. 4-9.

Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jeSli wzor identyczny nie zostal udostepniony publicznie przed data zlozenia
wniosku o rejestracje lub - jesli o nie wystapiono - przed data pierwszenstwa. (art. 5 ust. 1b) Uwaza sie, ze
wzor udostepniono publicznie, jezeli zostal on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposob, wystawiony,
wykorzystany w handlu, lub w inny spos6b ujawniony przed data wskazang w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art.
5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyklego
toku prowadzenia przez nich spraw, srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspolnocie
(obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie
trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5) Art. 7w
ust. 2 okresla ponadto przypadki, w ktérych wczesniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage, m.in. délai de grace
z art. 7 ust. 2b.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznig sie jedynie nieistotnymi szczegétami. (art. 5 ust. 2) Ceche
nowos$ci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego tozsamo$c¢ lub wystepowanie roznic zaledwie
w nieznaczacych szczegélach w poréwnaniu ze wzorem udostepnionym wcze$niej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Kryterium nowos$ci ma charakter obiektywny ale
nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistow
dzialajacych w danej branzy w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporzadzenia nie moga
by¢ uznane czynno$ci, ktére nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw takim
Srodowiskom. Kryteria te tworza model zrelatywizowanej nowosci obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, Komentarz
do Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzordéw wspolnotowych, komentarz do art. 5, LEX, a takze L.
Brancusi, Wzor wspoélnotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Zarejestrowany wzor wspolnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli caloSciowe (ogolne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostal
udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma byé chroniony lub,
jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust. 1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2) OkreSlenie, czy wzor ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogbélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejaca calo$cia
wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnoSci
do sektora przemyshu, do ktérego nalezy, oraz stopiefi swobody twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14
Preambuly)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczbg
szczegblow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezpo$rednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzoér
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odr6zniajaca 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 (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomo$é
przedmiotu. Nie jest to sam twoérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreélonej dziedzinie lecz osoba, ktéra
tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzorow
przemyslowych 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 ).

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 mogg by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.
(inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23/10/2007 r. Il CSK 302/07) Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonywana
jest zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu 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 / odmiennoéci ogélnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja
wzdr uprawnionego i wzér zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie
natomiast produktéw stron. Sposob, w jaki powdd uzywa wzoru, jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego
produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (pozwany nie
kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasnié, ze poroOwnanie
to r6zni 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, poréwnania — w
ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej : L. Brancusi Wzor ... s.273-360), analizujac
wystepujace miedzy nimi podobienstwa i roéznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch
, Z16/12/2010 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 ) Bez znaczenia sa zatem oznaczenia wytwdrcy, jego znaki
towarowe, czy pelna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

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$la¢ 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 podobienistwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaSciwosSciach, ktore sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por. takze 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 . W
sprawach polaczonych T-83/111 T-84/11 Antrax It)

W przekonaniu Sadu, wola ustawodawcy wspolnotowego jest udzielanie ochrony wylgcznie takim wzorom (rysunkom
i modelom), ktére wyré6zniaja sie od dotychczasowego stanu sztuki. Decydujgc sie na rejestracje wzoru, ktory nie
cechuje sie indywidualnym charakterem, zglaszajacy musi sie liczy¢ z tym, ze zakres udzielanej mu ochrony bedzie
bardzo waski lub nie otrzyma jej wcale, tracac prawo i wynikajaca z niego wylaczno$é uzywania wzoru. Nie mozna
sie w szczeg6lnosci zgodzic z tym, by wzory, ktore stanowia zaledwie polaczenie znanych i popularnych elementéw,
niczym istotnym sie od nich nie wyrézniajace, dawato zglaszajacemu przewage konkurencyjng nad przedsiebiorcami,



ktorzy wykorzystuja wzory do nich podobne, nalezace juz do domeny publicznej. System rejestracji nie ma bowiem
wynagradzacé tych, ktorzy jako pierwsi dokonuja zgloszen, lecz tych, ktorzy tworza rysunki i modele istotnie nowe i
»oryginalne”.

W sprawach wzoréow wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaré6wno prawo 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 wspoélnotowego sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace Srodki :

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére 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 sankcji, adekwatnych do okolicznoSci, prze-widzianych przepisami
prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym
naruszenie mialo miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace
przestrzeganie tych srodkoéw, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepisow art. 287 w zw.
z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemyslowy zostal naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od
naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemyslowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomoSci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym
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$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
Srodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlno$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.

Art. 90 ust. 1 stanowi, ze do sadoéw panstwa czlonkowskiego moga by¢ skladane wnioski o zastosowanie $§rodkow
tymczasowych zabezpieczajacych prawa z rejestracji, ktore sg przewidziane na mocy ich prawa dla krajowego wzoru
przemystowego. Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Zgodnie

z art. 730" k.p.c., wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wowczas, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w
sprawie orzeczenia lub w inny spos6b 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 obcigza¢ 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 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.)



Postepowanie w sprawie o udzielenie zabezpieczenia toczy sie z reguly pod nieobecno$¢ obowigzanego (potencjalnego
naruszyciela), ktory pozbawiony jest mozliwosci zakwestionowania waznoSci zarejestrowanego wzoru wspblnotowego
w trybie art. 9o ust. 2. W przekonaniu Sagdu domniemanie ustanowione w art. 85 ust. 1 nie zwalnia go jednak z
obowigzku oceny, czy — §wietle zaoferowanego przez wnioskodawce materiatu dowodowego — mozna uzna¢ wzor za
nowy i cechujacy sie indywidualnym charakterem. Brak jednej z tych cech wyklucza uznanie przyszlych roszczen za
dostatecznie uprawdopodobnione, a w konsekwencji udzielenie zabezpieczenia.

W niniejszej sprawie (...) S.A. przedstawila projekt techniczny z 1996 r. (do$¢ podobny do zarejestrowanego wzoru)
oraz fotografie i przekrdj profilu zamieszczong w katalogu spolki z 2004 r., a zatem ujawnione publicznie na wiele
lat przed zgloszeniem wzoru (2/11/2012 r.) Wzoér zastosowany w profilu ujawnionym w 2004 r. jest praktycznie
identyczny ze wzorem nr (...)- (...) we wszystkich istotnych elementach wymienionych w czeci ustalen faktycznych.
Nawet jesli uznaé, ze drobne réznice w ukladzie linii sa wiecej niz nieistotne, przeciwstawiane sobie wzory wywoluja
na zorientowanym uzytkowniku nieodmienne ogoblne wrazenie.

Poniewaz uprawniona sama dostarczyla dowodéw niewaznosci swego wzoru (brak nowosci, a co najmniej
indywidualnego charakteru), nie ma podstaw, by stwierdzié, ze roszczenia, z ktorymi w przyszlosci
zamierza wystagpié na droge sqdowaq zostaly nalezycie uprawdopodobnione.

2. Naruszenie regul uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientow, nie moze jednak byé¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w
celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z
30/09/1998 1. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00
OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzil m.in., ze zaloZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
jest ochrona atrakcyjnej sily przedsiebiorcy oraz jej oddzialywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie
miedzy dzialaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie za$ o ochrone
konkretnego osiagniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidlowos$ci zachowania sie i dzialania podmiotow
gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej
zasady wolnoéci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie rownowagi miedzy wolno$cia rynku i swoboda obrotu a
celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okre$§lonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelieniem nastepujacych przestanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogdlny okresla
czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny, typizowane dodatkowo w
art. 5-17, ktére nalezy wykladacé tak, ze ogblne okreélenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegdtawiajace
pozostaja w nastepujacych relacjach:

« wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznac takze
dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

» wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czyné6w wymienionych w art. 5-17, a klauzula
generalna pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegélnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie,



spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnoSci, sprzecznoéci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
stlusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniodst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci 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.

Art. 13 ust. 1 typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za
pomoca technicznych $rodkéw reprodukeji jest kopiowana zewnetrzna jego postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw
w blad co do tozsamosci producenta lub produktu. Nie-dozwolone nasladownictwo moze [...] nie tylko dotyczyé
identyczno$ci kopii i oryginalu, ale da sie takze rozciagnaé na przypadki odmienno$ci wymiaréw. Wystarczy taki
stopien podobienstwa, ktory spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie calo§ciowego wrazenia nie odr6zni
produktu wtornego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 11/07/2002 r., I
CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientow w blad co do
tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktéw wytwarzanych przez innego
przedsiebiorce prowadzilby do powstania nieograniczonego zadnym terminem monopolu eksploatacji okre$lonego
rozwigzania technicznego i uniemozliwialby lub co najmniej utrudnial wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom,
prowadzacym podobna dzialalno$¢. Pozostawaloby to w sprzecznoSci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie
wolno$ci gospodarczej i regutach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy, nie
korzystajacego ze szczegblnej ochrony jego praw wylgcznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurencji i nie uzasadnia
przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Do oceny mozliwoéci wystapienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie model nalezycie
poinformowanego, uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. Tak okre§lony wzorzec nie moze by¢ jednak
definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy — warunkéw obrotu i realibw Zycia
gospodarczego. Mozliwo$é¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wéwczas, gdy dla przecietnego
odbiorcy zewnetrzna posta¢ porownywanych produktow jest tego rodzaju, ze nie jest mozliwe odrdznienie oryginalu
od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty byly identyczne. Wystarczajace jest podobienstwo na tyle wysokie,
ze przecietny nabywca, na podstawie ogolnego i caloSciowego wyrazenia nie odr6znia wyrobu nasladujacego od
oryginalnego. Mozliwo$ci wystapienia konfuzji nie wylaczajg przy tym drobne réznice wystepujace w produktach
obu stron. Ocene nalezy dokonaé¢ przy uwzglednieniu wszystkich okolicznos$ci towarzyszacych wyborowi towaru
przez klienta. Niewatpliwie znaczna r6znica w jako$ci poréwnywalnych produktéw, dostrzegalna wzrokowo w chwili
podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy wylaczaé¢ mozliwo$¢ konfuzji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z
6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwale
umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wylacza mozliwo§¢é wywolania
bledu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK
162/08) Decydujace znaczenie dla wylaczenia ryzyka konfuzji moze mieé¢ zatem odmienne opakowanie produktu,
zawierajace odrézniajace oznaczenia i informacje o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 16/01/2009
r. VCSK 241/08)

W ustalonych okolicznoSciach sprawy nie mozna uznaé, ze dzialanie obowigzanej stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., uprawniona nie uprawdopodobnila bowiem istnienia ryzyka konfuzji
konsumenckiej. Spolka (...) oferuje kwestionowane profile na stronie internetowej (...), nie ulega wiec watpliwosSci
jakie jest ich pochodzenie. (...) S.A. nie wyjasnila w szczego6lnoéci, czy profile sa w jaki$ sposob oznaczone, np. etykietg
na produkcie lub jego opakowaniu. Zalaczone do wniosku fotografie sa tak zlej jakoSci, ze odczytanie treéci etykiet jest
zupehie niemozliwe. Brak zatem podstaw do uznania, iz stuza jej wzgledem obowiazanej roszczenia z art. 18 u.z.n.k.



Z tych wzgledéw, Sqd postanowil o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730 k.p.c.)
ZARZADZENIE
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