Sygn. akt XVII GWo 72/22

UZASADNIENIE

Uprawniona G. M. zlozyla wniosek o zabezpieczenie roszczen z tytulu naruszenia praw do wzoréw przemystowych
oraz czyn6w nieuczciwej konkurencji, poprzez nakazanie obowigzanej W. Z.:

1. zaniechania naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego (...)o nastepujacym wygladzie:

polegajacego na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu ubranek pozabiegowych dla zwierzat w ksztalcie
zblizonym do (...), ktérych cechami charakterystycznymi sa:

- ()

- ()

- ()

w szczegoblnosci o nastepujacym wygladzie:

tj. ubranek pozabiegowych, w ktérych zostal uzewnetrzniony wzoér wspoélnotowy Wnioskodawcy nr (...)

2. zaniechania przez uczestnika popeliania czyn6w nieuczciwej konkurencji na szkode wnioskodawcy polegajacych
na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu ubranek pozabiegowych dla zwierzat opisanych w pkt I ppkt 1
tj. ubranek pozabiegowych stanowigcych wprowadzajace w blad nasladownictwo produktéw wnioskodawcy i noszace
cechy pasozytnictwa, w szczegblnoSci o nastepujgcym wygladzie:

poprzez zakazanie uczestnikowi — na czas trwania postepowania — produkowania, oferowania i wprowadzania do
obrotu ubranek pozabiegowych o cechach opisanych w punkcie I ppkt 1 powyzej i w szczegdlnoéci o nastepujacym

wygladzie:

2. na podstawie art. 756 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. i art. 1051" k.p.c. — w przypadku udzielenia zabezpieczenia,
wniosla o zagrozenie uczestnikowi zaplaty sumy 200 zl na rzecz uprawnionej za kazdy dzien naruszania obowigzkow
przez pozwana.

Uprawniona wskazala, Ze postanowieniem z dnia 15 pazdziernika 2021 r. Sad Okregowy w Gdansku — XVII Wydzial
Wlasnoéci Intelektualnej wydal postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia uprawnionej w ksztalcie wskazanym
powyzej (sygn. akt XVII GWz 11/21).

Uprawniona podniosla, ze obowigzana nie przestrzega nalozonych na nig obowigzkéw w drodze postanowienia
Sadu o zabezpieczeniu roszczen, gdyz w dniu 14 czerwca 2022 r. nabyla ubranko pooperacyjne wprowadzane przez
obowigzang do obrotu.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia mial wyraza¢ sie w zapewnieniu uprawnionej nalezytej ochrony
prawnej poprzez niedopuszczenie do ponoszenia przez nia dalszych konsekwencji naruszania jej praw wlasnosci
intelektualnej. Uprawniona stwierdzila tez, ze zabezpieczenie w przepisanym ksztalcie nie obciaza obowigzanej ponad
potrzebe, poniewaz dalej moze ona prowadzi¢ dzialalno$é gospodarcza polegajaca na produkcji i sprzedazy ubranek
pozabiegowych z wylaczeniem danego modelu.

Obowigzana wniosla o odrzucenie wniosku ewentualnie o pozostawienie go bez rozpoznania. W przypadku uznania,
ze wniosek nadaje sie do rozpatrzenia wniosla o jego oddalenie.

Obowigzana przypomniala argumenty dotyczace braku indywidualnego charakteru wzoru wspolnotowego
uprawnionej oraz jego uwarunkowanie wylacznie cechami technicznymi. Ponadto, obowiazana przedstawila nowe



okoliczno$ci dotyczace zakonczonego postepowania uniewaznieniowego toczonego przez Europejskim Urzedem ds.
Wiasnoéci Intelektualnej, gdzie Urzad ten zdecydowal sie nie uniewazniaé wzoru uprawnione;j.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Whiosek uprawnionej nie zastugiwal na uwzglednienie.

Zgodnie z art. 730" § 2 k.p.c. w zw. z art. 755 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zadaé kazda strona lub uczestnik
postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Porzadkujac zagadnienia formalne, Sad wskazuje, ze nie przychylit sie do wniosku strony obowiazanej o odrzucenie
wniosku lub pozostawienie go bez rozpoznania. Racje ma strona obowiazana twierdzac, ze polski ustawodawca nie
przewidzial instytucji przedluzenia zabezpieczenia. W zwigzku z tym, wniosek uprawnionej podlegal rozpoznaniu w
odrebnym postepowaniu jako nowy wniosek o zabezpieczenie roszczen.

Postanowienie Sadu Okregowego w Gdansku z dnia 15 pazdziernika 2021 r., sygn. akt XVII GWz 11/21 zostalo
ograniczone rocznym okresem obowigzywania zakazoéw w nim przewidzianych. Uplyniecie tego okresu sprawia, ze
zabezpieczenie upada. Nie sprawia natomiast w zadnym wypadku, ze pomiedzy stronami sprawa zostaje prawomocnie
przesadzona. O powyzszym stanowi chociazby fakt, ze strony wcigz prowadza spér w kwestii zabezpieczanych
roszczen w sprawie glownej o sygnaturze XVII GW 208/21 przed tutejszym Sadem. Tymczasem art. 730 § 2 k.p.c.
wprost przewiduje, ze strona moze zadaé zabezpieczenia w toku postepowania w celu tymczasowego uregulowania
sytuacji prawnej. W sprawie nie zachodzily Zadne inne okoliczno$ci uzasadniajace odrzucenie wniosku, nalezalo wiec
rozpoznaé go merytorycznie.

Wyznaczenie konkretnego okresu obowigzywania zabezpieczenia ma funkcje stymulacyjna polegajaca na
zmotywowaniu strony do sprawnego prowadzenia postepowania. Przede wszystkim pelni jednak funkcje
weryfikacyjna, gdyz to strona uprawniona zostaje zobowigzana do aktywnego dzialania polegajacego na
uprawdopodobnieniu przed sadem, ze okolicznosci, dla ktérych zabezpieczenie zostalo orzeczone, nie
zdezaktualizowaly sie.

W ocenie Sadu, okolicznoéci podnoszone przez strone obowigzana w postepowaniu gtéwnym i odpowiedzi na wniosek
o udzielenie zabezpieczenia skutecznie uniemozliwiaja orzeczenie kolejnego zabezpieczenia.

Oprocz wielokrotnie powtarzanej argumentacji dotyczacej podobienstwa obu produktow, jedynym argumentem
strony uprawnionej byto dalsze wprowadzanie przez obowigzana do obrotu produktéw objetych zabezpieczeniem.
Na te okoliczno$¢ strona uprawniona przedstawila dowod w postaci paragonu fiskalnego z dnia 14 czerwca 2022 r.
opiewajacego na kwote 40 zt za ,,Uslugi weterynaryjne” (k. 23). Sad nie dal wiary twierdzeniom uprawnionej w tym
zakresie. Paragon dotyczacy sprzedazy ,,Uslug weterynaryjnych” oraz zdjecie ubranka pozabiegowego obowigzanej
nie $wiadcza jeszcze o tym, ze obowigzana w rzeczywistosci tamala postanowienia Sadu Okregowego w Gdansku z
dnia 15 pazdziernika 2021 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XVII GWz 11/21. Na powyzsze przekonanie wplyw miala
rowniez faktura przedstawiona przez obowigzana, gdzie wystepuje nazwa ,,Ubranko pooperacyjne” zamiast ogélnego
sformulowania ,,Uslug weterynaryjnych” (k. 52).

Abstrahujac od powyzszej argumentacji uprawnionej nalezy wskazaé, ze obowigzana wniosta powddztwo wzajemne
0 uniewaznienie wzoru wspdlnotowego uprawnionej. Uzasadniajac je wskazala, Ze w obrocie prawnym istnieja dwa
wezedniej zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP wzory przemyslowe, ktoére posiadaja podobny zestaw cech, co
wzor wspolnotowy uprawnionej. Takie zestawienie, w ocenie obowigzanej, mialoby §wiadczy¢ o tym, ze ich wyglad
dyktowany jest funkcja techniczng, a nie tworza indywidualny charakter produktu uprawnionej. Te minimalne r6znice
pomiedzy wzorami poprzez analogie obowiazana odniosta réwniez do swojego produktu. Z tego tytulu obowigzana
wywiodla, iz jej produkt nie narusza wzoru wspdlnotowego uprawnionej, a jezeli narusza to w konsekwencji prowadzié
to musi do uniewaznienia wzoru wspolnotowego uprawnionej jako nasladujacego wczeséniej zarejestrowane wzory
przemyslowe.



O ile EUIPO nie doszedl do wniosku, ze wzor wspdlnotowy (...) (niemal tozsamy ze wzorem wspolnotowym
(...) podlega uniewaznieniu, o tyle nie spos6b pominaé¢ innych orzeczen polskich sadéw, ktére dochodzily do
odmiennych wnioskéw operujac na analogicznie skonstruowanych ubrankach pooperacyjnych o tych samych stalych
elementach (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. II GSK 796/11).
Okolicznosci te nie byly znane Sadowi na etapie pierwotnego orzekania o zabezpieczeniu i niejako zdezaktualizowaly
uprawdopodobnienie roszczenia przez uprawniona.

Nowych okolicznosci faktycznych uprawniona nie przedstawita, wiec Sad operuje gléwnie w zakresie wyktadni prawa i
kreowania wlasnej perspektywy poinformowanego uzytkownika, ktéra na tym etapie postepowania nie zostala jeszcze
sformulowana. Jak zostalo natomiast uwidocznione, temat ubranek pooperacyjnych dla zwierzat stwarza znaczace
rozbieznoSci w orzecznictwie, ktére nie pozwalaja na tym etapie postepowania przyznac jednej ze stron pierwszenstwa
w uzywaniu danego wzoru ubranka. W zwigzku z tym, Sad doszed} do przekonania, ze nieuzasadnionym byloby dalsze
zakazywanie obowiazanej prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej w tym zakresie.

Zarowno produkty uprawnionej jak i obowigzanej oraz wczesniej zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP wzory
przemystowe roznia sie od siebie, jednak roznice te sa bardzo subtelne. Co wazniejsze, sposdb postrzegania danej
cechy wzoru jako wymuszonej funkeja, jaka pelni lub tez w pelni zaleznej od woli tworcy jest na tyle réznorodny, ze
Sad nie widzi mozliwo$ci przesadzenia tej kwestii na etapie postepowania zabezpieczajacego bez przeprowadzenia
pelnego postepowania dowodowego.

Sad uznal rowniez, ze zakazanie obowigzanej wprowadzania do obrotu spornych produktéow obcigzyloby ja ponad
potrzebe. Jak wskazala obowigzana, ubranka pooperacyjne stanowig gléwny produkt wprowadzany przez nia
na rynek. Dodatkowo, obowiazana wykazala, ze rok 2022 zakonczyla ze strata i istniejace zabezpieczenie grozi
zamknieciem jej dzialalno$ci i wyeliminowaniem z rynku.

7 uwagi na powyzsze i wysoce sporny charakter roszczenia, ktérego uprawdopodobnienie zdezaktualizowalo sie w
obliczu przedstawienia nowych okoliczno$ci, Sad zdecydowatl o oddaleniu wniosku.
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