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Data wydania postanowienia o wystapieniu z| wnioskiem o “‘wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

24 wrzesnia 2019 r.
Strona powodowa:

Beverly Hills Teddy Bear Company
Strona pozwana:

PMS InterpationahGroup,plc

[...]
W HIGH COURT OF JUSTICE

BUSINESSWAND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
INTELLECTUAPROPERTY LIST (ChD)
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[...]ISklad sadu odsylajacegol]]...]
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BEVERLY HILLS TEDDY BEAR COMPANY

[...][Strona powodowa]

a

PMS INTERNATIONAL GROUP PLC
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Strona pozwana

POSTANOWIENIE

[...] [krajowe kwestie proceduralne] [Or. 2]

SAD POSTANAWIA:

1.

6.
7.

Pytania okreslone w Zalaczniku (sekcja B) dotyczace wyktadni
rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorow wspg@lnotowych
(zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie Wwzoréw™), zostaja
skierowane do Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejski€) (zwanego dalej
, Trybunalem Sprawiedliwo$ci”) w celu wydania erzeczenia w ‘trybie
prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE.

[...][Krajowe kwestie proceduralne]

[...][Niezwloczne  przedtozenie  wniosku, Sekretarzowi Trybunatu
Sprawiedliwosci]

[...][Krajowe kwestie proceduralng]
[...][Rozstrzygniecie o kosztach]
[...]

[...]

[...][Or. 3][...][Or. 4] [\N[OF. 5]

[...] PYTANIA PREJUDYCJALNE

1. \Czy *“dla “\powstania  ochrony niezarejestrowanego  wzoru
wspolnetewegowna podstawie [...][art.] 11 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 6/2002%z “dnia 12 grudnia 2001 r. (zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”),
poprzez ‘udostepnienie publiczne wzoru w rozumieniu [...][art.] 11 ust. 1,
wydarzenie powodujace ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi
nastgpi¢ na terytorium geograficznym Wspolnoty, czy wystarczy, by
wydarzenie, niezaleznie od tego, gdzie miato miejsce, byto tego rodzaju, ze
moglo sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia
spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym we
Wspdlnocie (przy zatozeniu, ze wzor nie zostat ujawniony pod warunkiem
zachowania poufnosci w rozumieniu ostatniego zdania [...] [art.] 11 ust. 2)?

2. Czy data oceny nowosci wzoru, o ktorego ochrong jako
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego w rozumieniu [...] art. 5 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia si¢ wnosi, jest data, w ktorej powstata ochrona
niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego zgodnie z [...] art. 11
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rozporzadzenia, czy tez ewentualnie data, w ktorej istotne wydarzenie
powodujagce ujawnienie wzoru w rozumieniu [...] [art.]7 ust.1
rozporzadzenia mogto sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy,
dzialajacym we Wspolnocie (przy zalozeniu, ze wzor nie zostat ujawniony
pod warunkiem zachowania poufnosci zgodnie z ostatnim zdaniem [...]
[art.] 7 ust. 1) lub ewentualnie inna, a jesli tak, to jaka data?

[Or. 6][...][Or. 7][...]

Wprowadzenie

Strona pozwana (zwana dalej ,,PMS”) wnosi o wydanie ‘orzeczenia w trybie
przyspieszonym, ktore skutkowatoby oddaleniem pozwuitw, czesci. Okelicznosci
faktyczne nie sg przedmiotem sporu— skarga dotyczy wylaeznie kwestii prawa
wzoréw Unii Europejskiej.

Strona [...][powodowa] (zwana dalej ,,BHTB?) jestkalifornijskasspotka zajmujaca
si¢ sprzedazg zabawek w ksztalcie zwierzat pod nazwawy,Squeezamals™. Szes¢ z
nich ma istotne znaczenie dla celow powodztwaw niniejszej sprawie, mianowicie
pies, malpa, panda, pingwin, jednerozec“i Kot. Strona powodowa zmierza do
uzyskania ochrony wzoréow zabawek za pomoea zarejestrowanych wzorow
wspolnotowych, niezarejestrowanych “wzorow “wspdlnotowych (zwanych dalej
»NWP”) oraz praw autorskich de rysunkow projektow.

Przedmiotem niniejszej skargi sa, jedynic NWP. Bezsprzeczne jest, ze pieé
z szeSciu zabawek, wszystkie'z wyjatkiem jednorozca, po raz pierwszy pokazano
publicznie w pazdziernikmy2027 r. ,na targach Mega Show w Hongkongu.
Ustalono, ze ze wizgledwna\charakter targow Mega Show w pazdzierniku 2017 r.
projekty poszczegdlnyeh “zabawek statyby si¢ dostatecznie znane podczas
zwyklego toku ‘prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej
branzy,, dzialajacym, we \Wspolnocie, w rozumieniu [...]J[art.] 7 rozporzadzenia
(WE) nr 6/2002%¢zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie wzorow”).

Zabawki, zostaly nastepnie po raz pierwszy wystawione w Unii Europejskiej na
targachwzabawek w Norymberdze w Niemczech w styczniu 2018 r.

Pozwana argumentuje, ze wlasciwa data oceny nowosci NWP jest data powstania
NWP. Kwestia ta jest regulowana przez [....J[art.] 11 rozporzadzenia w sprawie
wzorow. W tym przypadku, jak argumentuje PMS, wszystkie pig¢ NWP
[...][bedacych przedmiotem] sporu po raz pierwszy zaistniato w styczniu 2018 r.
Do tego czasu wszystkie pig¢ wzoréw zatracito element nowosci ze wzgledu na
wystawg Mega Show w Hongkongu w pazdzierniku ubieglego roku. W zwigzku
Z tym zaden z tych pigciu wzordw nie jest chroniony jako NWP.

Niniejsze powddztwo dotyczy ustalenia, czy taka interpretacja prawa w zakresie
uzgodnionych okolicznosci faktycznych jest prawidtowa. Orzecznictwo [...]
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[Trybunatu Sprawiedliwosci] nie daje odpowiedzi na to pytanie. W Niemczech
wydano wyroki, w tym wyrok Federalnego Sadu Najwyzszego, wywotujgce
rozdzwick pogladow wsrdd przedstawicieli doktryny w Zjednoczonym

Krolestwie.

Dla uproszczenia dyskus;ji [...] [do sadu odsylajacego nalezy jedynie] rozwazenie
kwestii nowosci wzoroéw. [Or. 8]

Rozporzadzenie

Wiasciwe przepisy rozporzadzenia w sprawie wzorow sa nastepujace:

»Artykul 1

Wzbr wspdlnotowy

1. Wzbr zgodny z warunkami zawartymi,w niniejszym rozporzadzeniu
jest zwany dalej ,,wzorem wspolnotowym™,

2. Wzor jest chroniony:

a)

b)

jako »niezarejestfowany S\wzér “wspolnotowy«, jezeli jest
udostepniany publicznic w Sposobyprzewidziany w niniejszym
rozporzadzeniu;

jako »zarejestrowany, wzor wspolnotowy«, jezeli zostal

zarejéstrowany, W, SpesOb przewidziany w niniejszym
rozporzadzeniu.

Artykul 4

Warunki ochrony

I8, Wzor jest chroniony jako wzor wspolnotowy w zakresie, w jakim ten
wzOr jest nowy i posiada indywidualny charakter.

Artykul 5

Nowos¢é

1. Wzér uwaza si¢ za nowy, jesli identyczny wzoér nie zostal
udostepniony publicznie:



BEVERLY HILLS TEDDY BEAR COMPANY

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego, przed
datg pierwszego publicznego udostgpnienia wzoru, o ktorego
ochrong si¢ wnosi; [Or.9]

b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, przed
datg ztozenia wniosku o rejestracj¢ wzoru, o ktorego ochrong si¢
wnosi lub, jesli wystagpiono o pierwszenstwo, przed datg
pierwszenstwa.

Artykul 7
Ujawnienie

Do celéw stosowania art. 5 i 6 uwaza sig, ze wzorzostat udestgpniony
publicznie, jezeli zostal opublikowanysponzarejestrowaniugub w inny
sposdb, lub wystawiony, wykorzystanysw handlu, lubiw inny sposob
ujawniony, przed datg okreslongl w art. Syust. "L litwd) i art. 6 ust. 1
lit.a) lub w art.5 ust. 1 lit.b) 1, art. 6just, 1 lit. b), z wyjatkiem
przypadkow, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ si¢ dostatecznie znane
podczas zwyktego toku “prowadzenia/ spraw  $rodowiskom
wyspecjalizowanym w danej bramzy,wdzialajacym we Wspolnocie.
Wzoru nie uwaza sig, za udostepniony publicznie, jezeli zostal on
ujawniony jedynie esobie trzeeiej pod wyraznym lub dorozumianym
warunkiem zachowania poufnosci:

Artykul 11

Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego

T

Wzor spelniajacy wymagania sekcjil jest chroniony jako
niezarejestrowany wzor wspdlnotowy przez okres trzech lat,
rozpoczynajacy si¢ od dnia, w ktorym zostal po raz pierwszy
udostepniony publicznie.

Do celow ust. 1 uwaza si¢, ze wzor zostat publicznie udostepniony we
Wspdlnocie, jezeli zostat [Or.10] w taki sposob opublikowany,
wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze
wydarzenia te mogly sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyktego
toku prowadzenia spraw $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej
branzy, dzialajacym we Wspolnocie. Wzoru nie uwaza si¢ za
udostepniony publicznie, jesli zostal on ujawniony jedynie osobie
trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania
poufnosci.
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Artykul 110a

5  [...] Zgodnie z art. 11 wzoér, ktory nie zostal udostepniony
publicznie na terytorium Wspdlnoty nie korzysta z ochrony jako
nierejestrowany wzor wspolnotowy”.

Skutki prima facie rozporzadzenia

Wz6br nie moze by¢ chroniony jako NWP, chyba ze jest nowy, zob. [...][ast. 4
ust. 1. Wzor jest nowy, jesli identyczny wzor nie zostalgudostepniony ‘publicznie
przed data pierwszego publicznego udostgpnienia wzoru, o'ktérego ochrong si¢
wnosi, zob. [...][art.] 5 ust. 1 lit. a). Wzor ,,identyczmy’” obejmuje, taki, ktory rozni
si¢ jedynie nieistotnymi szczegdtami, zob. [....]J[art. )5 ust. 2

[...][art.] 5 ust. 1 lit. a) rozpatrywany indywidualnigysugeruje, ze wzor nie mogt
zosta¢ wczesniej opublikowany. Wzonfnieymoze byé€, udestepniony publicznie
przed data, w ktorej zostal po raz pierwszywudostepniony publicznie.

W zwigzku z tym data okre§lona w ust. 1 lit. a)yest data, w ktorej wzor, o ktdrego
ochrong sie¢ wnosi, zostal pe raz,pierwszy udostepniony publicznie. Moze to
oznacza¢ (w przypadku PMS),“ze prawidlowa data oceny nowos$ci moze by¢
okreslona jedynie poprzez,odniesienie,do powstatego NWP. Jedli takie podejscie
jest stuszne, to nalezy uwizglednic [.%][art.}11. [Or. 11]

Na podstawie {...[[art:] 11, ust. I5okres ochrony NWP trwa trzy lata od dnia,
w ktorym zostal po,raz,pierwszyudostepniony publicznie we Wspolnocie. Stowa
[...] zapisane kursywan[przez sad odsytajacy] przewiduja ograniczenie terytorialne,
ktore nieywystepuje wiy[...Jfart.] 5. Wynika z tego, ze zaden wzor nie moze
podlegaé, ochrenie jako /NWP, dopoki nie zostanie udostepniony publicznie we
Wspalnocie:

Pojawia 4si¢ tu pewna niejasno$¢. Wynika ona z rozroznienia miedzy
»wydarzeniem” ujawnienia, o ktérym mowa w [...] [art.] 11 ust. 1 — publikacja
lub “wystawieniem itp. — a ujawnieniem Ww sensie zaistnienia wzoru
w $wiadomosci  odpowiednich  $rodowisk dziatajacych we  Wspdlnocie.
Wystawienie wzoru, zarowno w UE, jak i poza nig, kwalifikowataby si¢ jako
istotne ,,wydarzenie”, jednak moze, ale nie musi prowadzi¢ do ujawnienia w tym
ostatnim znaczeniu. Zalezy to od spetnienia wymogow okreslonych w [...][art.] 11
ust. 2. Niejasnos¢ jest nastepujaca: czy [...][art. 11] wymaga, aby wydarzenie
miato miejsce we Wspolnocie, czy tez wymaga jedynie, aby wydarzenie,
niezaleznie od tego, gdzie si¢ ono odbywa, moglto sta¢ si¢ dostatecznie znane
odpowiednim $rodowiskom we Wspdlnocie?
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[..J][W art]1l wust.2 wyjasnia si¢, co oznacza wyrazenie ,publicznie
udostepniony we Wspolnocie”. Muszg by¢ spetnione trzy wymogi:

1) Woystgpito przynajmniej jedno ,,wydarzenie”, mianowicie publikacja Iub
wystawienie wzoru, wykorzystanie go w handlu lub inna forma ujawnienia
WZOru.

2) Wydarzenie to musialo by¢ tego rodzaju, ze moglo sta¢ si¢ znane
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we
Wspdlnocie.

3) Powotane ujawnienie musialo wykracza¢ poza ujawnienie 0sobie trzeciej
pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowafiiasxpoufnosci.

Od pierwszej daty, w ktorej wszystkie trzy wymogi sg spétnione w odniesieniu do
wzoru, podlega on ochronie jako NWP. Ochrona bedzie trwalaprzez trzy lata.

Wracajagc do [...]J[art.] 5 wust.1 lit.a), znaczeniey, wyrazenia ,,publiczne
udostgpnienie” w tym artykule wyjasniono w [...]JJart.J¢7 USt. TwfArtykut] 7 ust. 1
przewiduje domniemanie — wzdr uwaza_sig,za publicznic udostgpniony, jesli
mialo miejsce co najmniej jedno ,,wydarzemic?, — ale domniemanie to moze
zosta¢ obalone przez potencjalnege sprawce naruszenia, ktory udowodni, ze
wydarzenie nie moglo staé si¢ dostatéeznie® znane S$rodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspolnocie. Ten [Or. 12]
poglad wyrazony w [...][art.} lustal — przewidujacy wzruszalne domniemanie,
— zostal wyjasniony pfzez Sad ‘ma ‘przyklad w wyroku w sprawie Visi/one
GmbH/EUIPO (sprawa,T-74/18) EU:T:2019:417[...][, pkt 23, 24]. (Wydaje sig,
ze Sad przyjat zalozenie, iz jezeli dane wydarzenie stato si¢ znane odpowiednim
srodowiskom, do“ujawnienia nie mogto doj§¢ pod warunkiem zachowania
poufnosci).

Mimo ze [..][ant.] 7 ‘ust. ', zostal sformutowany w sposob pozwalajacy na to
wzruszalne,demniemanie; istotne wydarzenia zdefiniowano w taki sam sposob jak
w [L.][art] 12 ust. 2, pedobnie jak dwa wyjatki. W odniesieniu do ochrony jako
NWPywydaje, sig, zé»nie ma rozrdéznienia mi¢dzy publicznym udostgpnianiem
WZzOry, W, rozumieniu [...]J[art.] 5 ust. 1 lit. a) a publicznym udostepnianiem wzoru
wWyrozumieniu f...][art.] 7 ust. 1.

Trudnesé pojawia si¢ w sytuacji rozpatrywania [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) w zwigzku
z [...]J[art] 7 ust. 1. Termin ,,udost¢pniony publicznie” jest uzywany dwukrotnie
w [...][art.] 5 ust. 1 lit. a), po pierwsze w celu zdefiniowania kryterium nowosci —
czy wzor zostat udostepniony publicznie — a po drugie w celu ustalenia daty, od
ktorej nalezy to ocenia¢. Termin ten zdefiniowano w [...][art.] 7 ust. 1.
Zastosowanie tej definicji poprzez odniesienie do pierwszego uzycia tego terminu
w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) ma sens: element nowosci zostanie utracony, jezeli
wzor zostat opublikowany [...] lub w inny sposob ujawniony przed datg okreslona
w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a), z zastrzezeniem okreslonego wyjatku w odniesieniu do
srodowisk wyspecjalizowanych w danej branzy. Zastosowanie definicji
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z [...][art.] 7 ust. 1 w odniesieniu do drugiego uzycia tego okreslenia prowadzi do
btednego kota i jest pozbawione sensu: data okreslona w lit. a) jest datg, w ktorej
wz0r, o ktorego ochrong si¢ wnosi, zostat opublikowany po raz pierwszy [...] lub
w inny sposob ujawniony przed datg okreslong w lit. a). [...] W zwigzku z tym
[sad odsylajacy zaktada], ze wyktadni [...] [art.] 7 ust. 1 nalezy dokonywac
wylacznie w odniesieniu do pierwszego uzycia ,,publicznego udost¢pnienia”
w [...][art.] 5 ust. 1 lit. a).

[...] Zgodnie z drugim wymogiem z [..][art.] 11 ust. 2 wskazanym powyzej
wydarzenie to moglo sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym  wddanej \ branzy,
dziatajacym we Wspdlnocie. Mowigc dostownie, wymaga to, aby wydarzenie, w
przeciwienstwie do wzoru, moglo sta¢ si¢ dostatecznie znane. Wydarzenia, o
ktérych mowa w [...][art.] 7 ust. 1 i art. 11 ust. 2, sg aktami, ujawniehia wzoru.
Jezeli akt ujawnienia zostal dokonany pod warunkiem zaechowania poufnosci,
wzOr nie zostanie udostepniony publicznie, zob. [..qjfart:} 7 ust."d zdanie ostatnie i
[...]J[art.] 11 ust. 2 zdanie ostatnie. Z drugiej . strony,y jezeliy miat miejsce
jakikolwiek publiczny akt ujawnienia wzoru f..%jjto znaczy] akt, ktéry nie zostat
dokonany pod warunkiem zachowania poufnesci, istnieje domniemanie, ze wzor
uwaza si¢ za udostepniony publicznie.¢Zatem ma pierwszyqrzut oka [...][art.] 7
ust. 1 i [Or.13]art. 11 nie pozwalaja na Obalenie tego domniemania, jezeli
odpowiednie $rodowiska we Wspolnocie® moglybyw sposob uzasadniony
wiedzie¢, ze doszto do publicznego ujawnienia...] spornego wzoru, nawet jezeli
nie otrzymaty w tamtym mmomencie ‘imnformacjp o wzorze. Jest to delikatne
rozroznienie. Ten publiczayy akt wjawmieniaymoze jednak okresla¢ date, w ktorej
wzOr uznaje si¢ za udostepniony publieznie.

W sprawie Magmatic Ltd/BMS, International Ltd [2013] EWHC 1925]...], [...]
[sedzia] stangt ha stanewiskun[[... (W pkt 36)] w kontekscie [...][art. 7 ust. 1, ze
wilasciwym keyterium jest te,\czyawzOr mogt by¢ dostatecznie znany odpowiednim
srodowiskom, dzialajgcym, wes Wspolnocie. Kwestia ta nie miata decydujacego
znaczeniazdla pozmiejszych odwotan w [...][tej sprawie][...], wobec czego nie
byta dalej,rozpatrywana.

Poniewaz roztdznienie to jest roOwniez nieistotne w niniejszej sprawie, [...][sad
odsylajacy] bedzie postugiwatl si¢ sformutowaniami z [...][art.] 7 ust. 1 i art. 11
usty2, odnoszae sie¢ do wymogu, aby wydarzenie mogto by¢ dostatecznie znane
odpowiednim srodowiskom, dziatajacym we Wspolnocie.

[...][Sad odsylajacy przechodzi teraz do rozpatrzenia zdania drugiego] [...][art.]
110a ust. 5[...] cytowanego powyzej; [zdanie] pierwsze nie ma znaczenia. Zdanie
drugie zostato wlaczone do Aktu dotyczacego warunkow przystapienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Wegierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Stowenii 1 Republiki Stowackiej. Zostat on opublikowany
w dniu 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. L 236/33) i wydaje sie, ze wszedl w zycie
w dniu 22 listopada 2003 r. Nie jest jasne, jaki byt motyw przyjecia [...][art.] 110a
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ust. 5, chociaz jego sformutowanie sugeruje raczej zamiar wyjasnienia [...J[art.] 11
niz zmiany [...][art.] 11.

Brzmienie [art. 110a ust. 5] sugeruje réwniez ch¢é podkreslenia, ze wzor nie
bedzie objety ochrong jako NWP, chyba ze zostat udostepniony publicznie na
terytorium Wspdlnoty. Jednak w tym kontek$cie Wspolnota tak czy inaczej jest
pojeciem terytorialnym (zob.na przyktad motyw pierwszy rozporzadzenia
W sprawie wzoréw), a zatem nie jest od razu jasne, co dodatkowo ze sobg niesie.

Komunikat nr5/03 Prezesa [Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewngtrznego (OHIM)] z dnia 16 pazdziernika 2003 r. (Dz.U. QHIM 2004, 69)
nie rzucit zbyt wiele §wiatla na te kwestie. W sekcji 11/6 komunikatustwierdzono:

,Wreszcie, art. 11 [rozporzadzenia w sprawie, wzorOw| zostat
doprecyzowany na mocy nowego art. 110a ust. 5{ktéry stanowi, ze zgodnie
z art. 11 wzor, ktory nie zostat [Or. 14] udestepnionys, publicznie na
terytorium Wspolnoty nie korzysta z ochrony“jako, nierejestrowany wzor
wspolnotowy”.

Jedna z mozliwosci jest to, ze [...][art.] Ld0Oa ust. 5 mial na celu odniesienie si¢ do
niejednoznacznos$ci w [...J[art.] 11 ust. IN"omdéwionej powyzej. (Podobnie jak Sad
w sprawie Visi/one, [...] [sad odsylajacy przyjmujel, ze gdyby dane wydarzenie
mogto sta¢ si¢ dostatecznie znane'tym Srodowiskoms, ujawnienie nie nastgpito pod
zadnym warunkiem zachowania, poufnosci). Zamystem [...]J[art. 110a ust. 5)
moglo by¢ wyjasnienie micjednozhacznogci, poprzez uscislenie, ze pierwsza
wykladnia [...][art.] 11 ust. 1 jestyprawidiowanTen poglad na temat [....][art.] 110a
ust. 5 zyskat poparcie WwalNiemczech:

Wyroki sadow wyNiemezech
Thane

W dniut/ marca 2004,k Landgericht we Frankfurcie nad Menem wydat wyrok
w sprawie zgtoszenia, Thane International Group, sprawa 3/12, O 5/04; cytowany
w thumaczeniuyw: §2006] ECDR 71. Najwyrazniej [...][art.] 110a ust. 5 pojawit si¢
zbyt pézno, aby mial jakikolwiek wplyw na orzeczenie sadu inie jest
wspomniany.

[...][strona powodowa] w sprawie Thane wytwarzata urzadzenie do ¢wiczen
migs$ni brzucha na licencji amerykanskiego producenta. Amerykanski producent
reklamowat i1 sprzedawat urzadzenia w Stanach Zjednoczonych od maja 2002 r.
Urzadzenia te byly dostepne w Europie dopiero po rozpoczeciu ich sprzedazy
przez [....]J[strong¢ powodowa] w pazdzierniku 2002r. Strona pozwana
sprzedawata podobny i konkurencyjny produkt w Niemczech. Strona powodowa
starata si¢ powstrzymaé wprowadzanie do obrotu produktu strony pozwanej,
powotujac sie¢ na NWP. Strona pozwana twierdzila, ze nie bytlo waznego NWP,
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poniewaz wzor zostal wczesniej udostepniony publicznie w  Stanach
Zjednoczonych.

Sad rozpatrywat, czy w odpowiedniej dacie wzor, o ktorego ochrone wnoszono,
zostal udostepniony publicznie. Orzekl, ze gldwna czesé [...] [art.] 7 ust. 1, [...]
[to znaczy] domniemanie, nie ma ograniczenia terytorialnego; nie miato
znaczenia, czy uzywanie wzoru w handlu miato miejsce na terenie Wspolnoty,
czy poza nig. Sad stwierdzit rowniez, ze wydarzenia zwigzane z reklama
I sprzedazg w Stanach Zjednoczonych urzadzen zawierajacych wzor staly sig
znane $rodowiskom we Wspolnocie. Co wazne, sad orzekt, ze wzor zostal po raz
pierwszy udostepniony publicznie we Wspdlnocie, na podstawie ‘... Jfart.] 11,
w pazdzierniku 2002 r. Od pazdziernika 2002 r. wzor nie miat charakteru {Or. 15]
nowosci ze wzgledu na ujawnienie w Stanach Zjednoczonych, ktére stato, si¢
dostatecznie znane odpowiednim srodowiskom we Wspolnocie i w zwigzku z tym
nie podlegat ochronie jako NWP.

[...][Sad odsytajacy wnioskuje zatem, ze] Landgericht przyjal, iz:

1) aby wzor zostal udostgpniony publicznie we Wspolnocie"w rozumieniu
[...][art.] 11, odpowiednie wydarzenic\, ujawnienia /musi nastgpi¢ we
Wspdlnocie;

2) poniewaz ochrona jako NWP ie istnicje, dopoki [...][art.] 11 nie zostanie
spetniony, nowos¢ nalezy oeeni¢ na dzien powstania ochrony NWP;

3) wzobr nie ma charakteru ‘nowesei w tozumieniu [...][art.] 5 ust. 1 lit. a),
jezeli wydarzeni€@w tozumieniu [.x][art.] 7 ust. 1] nastgpito w dowolnym
miejscu na $wiecienpod warunkiem ze moglo ono sta¢ si¢ dostatecznie
znane odpowigdnim $rodowiskem we Wspolnocie.

Gebackpressaull

Po wyroku w sprawie Thane nastgpita sprawa | ZR 126/06 Gebéackpresse 11,
wyrok niemiecki€go Federalnego Sadu Najwyzszego
z dnia 9 pazdziemika2008 r. [...] [Sad odsylajacy] otrzymat uzgodnione
thumaczenie.

[..-}[Strong powodowa] w tej sprawie byta spotka z Hongkongu, ktéra opracowata
elektryczng pras¢ do ciasta — urzadzenie do wyciskania ksztaltow w celu
produkcji wyroboéw piekarskich. [...] [Strona powodowa] wniosta o rejestracje
wzoru w Chinach, ktory zostal przyznany i opublikowany w maju 2002 r. Sad
nizszej instancji zgodzil si¢ lub uznal za fakt, ze publikacja wzoru w Chinach
mogta sta¢ si¢ dostatecznie znana odpowiednim $rodowiskom we Wspolnocie.
W okresie od czerwca do pazdziernika 2002 r. prasa do ciasta [...]J[strony
powodowej] byta sprzedawana w  Zjednoczonym = Krolestwie. W
listopadzie 2003 r. strona pozwana wprowadzita do obrotu podobng pras¢ do
ciasta w Niemczech, co doprowadzito do sporu sgdowego.
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Federalny Sad Najwyzszy orzekl, ze publikacja zarejestrowanego wzoru
w Chinach nie data podstaw do objgcia ochrong jako NWP, poniewaz nie
skutkowata publicznym udostgpnieniem wzoru we Wspolnocie zgodnie
Z[...][art.] 11 rozporzadzenia w sprawie wzorow. W tym celu wymagane jest
ujawnienie wzoru na terytorium Wspdlnoty, a zatem nie miato znaczenia, w jakim
stopniu ujawnienie wzoru w Chinach bylo znane odpowiednim $rodowiskom we
[Or.16] Wspdlnocie. W  zakresie, w jakim istniala jakakolwiek
niejednoznaczno$¢ co do znaczenia [...][art.] 11 w tym wzgledzie, zostala ona
usuni¢ta przez przyjecie drugiego zdania [...][art.] 101a ust. 5. Sad orzekl, ze
chociaz zdanie to zostalo zawarte w akcie przystgpienia nowyech panstw
cztonkowskich, stosuje si¢ je we wszystkich panstwach cztonkowskichy,Miato ono
na celu wyjasnienie [...][art.] 11, aby doprecyzowac, ze akt ujawmienia\wzoru
musi nastagpi¢ w granicach geograficznych Wspo6lnoty, by mozliwe bylo objgcie
wzoru ochrong jako NWP.

Chociaz nie wybrzmiato to wyraznie, wydaje si¢, ze,sad zalozyk, izZvnowosc NWP
nie moze by¢ oceniana o ile i do momentu gdy nie ‘powstanic \INWP. Zgodnie
z wyktadnig sadu w przedmiocie [...][art. 11]§ tandatg,bylezerwiee 2002 r., kiedy
to prasa [...]J[strony powodowej] zostata poy, raz pierwszy sprzedana
W Zjednoczonym Kroélestwie. Sad dokenatwozrdznienia pomiedzy ,,publicznym
udostepnieniem” na podstawie [...][art.]"L] a\ ,,publicziym udostepnieniem” na
mocy [...][art.] 7. Ten ostatni przepis nie okreslayze Ujawnienic musi nastgpi¢ na
terenie Wspdlnoty. W czerweu 2002 r. wzor, nie» mial charakteru nowosci,
poniewaz publikacja prawa de,wzoru [..%][strony powodowej] w Chinach bytaby
do tego czasu znana odpowiedmmssrodowiskom we Wspolnocie.

Wobec tego trzy zasady prawa, ktore |...] [sad odsylajacy] wywnioskowat
z wyroku w sprawie Thane,, zostalty wyraznie lub posrednio potwierdzone przez
Federalny Sad Najwyzszy w sprawie Gebickpresse. Sad stwierdzit, ze odestanie
prejudycjalne,do [ ][TrybunatusSprawiedliwos$ci] nie byto konieczne, poniewaz
[...Jrezultatem fart.] 120a“ust. 5 bylto to, ze jakakolwiek kwestia prawna mogaca
by¢ przedmiotem “edestania ‘prejudycjalnego w odniesieniu do [...][art.] 11 byla
acte clair

Wyroki 4]...][Trybunalu Sprawiedliwosci] w sprawie Gautzsch i Sadu
wisprawie Senz

Trzeciay@z tych zasad zostala nastepnie potwierdzona przez [...][Trybunat
Sprawiedliwo$ci]: nie wymaga si¢, aby ,wydarzenia” z [...][art.] 7 ust. 1
sktadajace si¢ na udostgpnienie wydarzylty si¢ na terytorium Unii przy ocenie
nowosci na podstawie [...][art.] 5 ust. 1 lit. a). Domniemanie to oczywiscie nadal
podlega dwom wyjatkom. Orzeczenie [...][Trybunatu Sprawiedliwosci] zostato
wydane w sprawie H. Gautzsch Grolhandel GmbH & Co KG/Minchener
Boulevard Mdobel Joseph Duna GmbH (sprawa C-479/12) EU:C:2014:75]...];
zob. takze wyrok Sadu w sprawie Senz Technologies BV/OHIM (Sprawy
potaczone T-22/13 i T-23/13) EU:T:2015:310]...].
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Pozostale kwestie prawne [Or. 17]

Pierwsza i druga kwestia prawna nie byly przedmiotem rozwazan [...][Trybunatu
Sprawiedliwosci]. [...] Kwestie te sg nastgpujace:

1. Czy dla powstania ochrony jako NWP na podstawie [...]J[art.] 11
wydarzenie powodujace ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi
nastagpi¢ na terytorium geograficznym Wspolnoty, czy wystarczy, by
wydarzenie, niezaleznie od tego, gdzie miato miejsce, bylo tego rodzaju, ze
moglo sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku ptowadzenia
spraw §rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy weWspolnocie?

2. Czy datag oceny nowosci na podstawie [...]J[art.] 5 ust™l lit.a) jestydata,
w ktorej powstata ochrona jako NWP na podstawie [...][art.] b, czy tez
ewentualnie data, w ktorej wydarzenie powodujaee ujawnienie wzoru,
niezaleznie od miejsca jego wystgpienia, moglo sta¢ si¢'dostatecznie znane
podczas zwyktego toku prowadzenia sprawdodpewiednim srodowiskom we
Wspolnocie?

Komentarz akademicki
[...]

[...]

[...][Or. 18] [...]

[...] [Rozpatrzenigstanowisk przedstawicieli doktryny]

Argumenty Wyniniejszejsprawie

[...][Pelnomocnik “strony, pozwanej] shusznie podkreslit wysoce przekonujacy
charakterwyroku,niemieckiego Federalnego Sadu Najwyzszego w kwestii prawa
Unii. "Pelnomecnik podniost, ze z wyroku Gebéckpresse wynika, iz w konteks$cie
uzgodnionych ‘okolicznosci faktycznych niniejszej sprawy, w dacie wiasciwej dla
oeeny nowesel pigciu [spornych] NWP [...]J[w sprawie], w styczniu 2018r.,
wszystkie, wzory pozbawione byly charakteru nowos$ci, poniewaz zostaly
ujawnione na Mega Show w pazdzierniku poprzedniego roku i wydarzenie to byto
znane odpowiednim srodowiskom we Wspolnocie.

[...][Pelnomocnik strony powodowej] stwierdzit, ze Federalny Sad Najwyzszy
dokonat blednego rozstrzygniecia i ze nalezy preferowa¢ jedng z dwodch
alternatywnych interpretacji. W mysl pierwszej z nich datg ustalenia zarowno a)
chwili powstania NWP, jak i b) nowosci NWP jest data, w ktorej wydarzenie
polegajace na ujawnieniu wzoru wystepuje po raz pierwszy, bez wzgledu na
miejsce 1 w okoliczno$ciach, ktore moglty sta¢ si¢ dostatecznie znane
odpowiednim srodowiskom we Wspdlnocie.
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[...]Zgodnie z [druga] interpretacja, ktorej zwolennikiem jest [pelnomocnik strony
powodowej,] nalezy uwzgledni¢ dwie daty. NWP powstaje z dniem pierwszego
wydarzenia polegajacego na ujawnieniu, ktére ma miejsce na terytorium
Wspolnoty. Jednakze, jesli chodzi o oceng¢ nowosci chronionego wzoru, nalezy
tego dokona¢ poprzez odniesienie do daty, w ktorej wzor zostat ujawniony po raz
pierwszy w dowolnym miejscu na S$wiecie w okolicznosciach, w ktdrych
wydarzenie to mogto stac¢ si¢ dostatecznie znane odpowiednim $rodowiskom we
Wspodlnocie. [...] [Pelnomocnik strony powodowej] okreslit to podejscie jako
,rozdzielenie dat”. [Or. 19]

[...]

[...][Nieistotne argumenty stron]

[..]
[..]
[.]
[...][Or. 20][...]

[...]

[...][Argumenty stron omowiene wykolejnej czescil

Dyskusja

W  odniesieniu, dowpierwszej okreslonej powyzej kwestii prawnej [...][sad
odsylajacy] .uwaza, ze “Wwydarzenie powodujgce ujawnienie wzoru musi mieé
miejsce naj tegytorium Wspaolnoty, aby powstata ochrona NWP w rozumieniu
[...J[art. LT3 [0 [Artykut] 11 ust. 1 odnosi si¢ do wzoru po raz pierwszy
udostgpnionego publicznie ,,we Wspodlnocie”, w przeciwienstwie do [...][art.] 5
ust.1 lit.'a). fArtykut] 11 ust. 1 nie jest wolny od niejasnosci, lecz [...][sad
odsytajacy] nic zgadza si¢, aby stowa ,,we Wspdlnocie” mogly zosta¢ odrzucone
jako ‘puste stwierdzenie, jak stwierdzit [...][petnomocnik strony powodowej].
Penadtoy[.. " fart.] 110a ust. 5 bylby pozbawiony jakiegokolwiek skutku, chyba ze
mialby onina celu wyjasnienie tej kwestii jako wtasciwa wyktadnia [...][art.] 11.
[...][Sadfodsytajacy sktania si¢ ku stanowisku], zgodnie z ktérym [...] [unijny]
prawodawca nie miat na mysli przyjecia bezsensownego aktu prawnego, a zaden
mozliwy cel w odniesieniu do [...]J[art.] 110a ust. 5 nie zostal okre$lony,
Z wyjatkiem tego przypisanego mu przez [niemiecki| Federalny Sad Najwyzszy.

W odniesieniu do drugiej kwestii prawnej [...][sad odsylajacy jest zdania], ze
kwestia ta nie byta przedmiotem bezposrednich rozwazah w sprawie
Gebidckpresse. [...][Sad odsylajacy uwaza ponadto, ze z wyroku nalezy
wyciagnag¢ wyrazny wniosek] co do stanowiska Federalnego Sadu Najwyzszego.
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[...][Sad odsytajacy] zgadza si¢ z tym pogladem. W [...][swoim] wyroku nowos¢
w rozumieniu [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) nalezy ocenia¢ od dnia, w ktorym ochrona
jako NWP zachodzi na podstawie [...][art.] 11. Stowa ,,wzor, o ktorego ochrong
si¢ wnosi” w [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) potwierdzaja taka wyktadnie.

[...][Zdaniem sadu odsytajacego strona powodowa podniosta, ze stowa ,,wzor,
0 ktoérego ochrone si¢ wnosi”’] nalezy interpretowac w ten sposob, ze oznaczaja
,»wzor, o ktorego ochrone [Or.21] si¢ teraz wnosi”. Innymi stowy, wzor
[...][bedacy przedmiotem sporu] nalezy oddzieli¢ od konkretnego NWP
rozpatrywanego w [...J[art.] 5 ust. 1 lit. a). Nie jest to jednoznaczna‘wykladnia
[...][art.] 5 ust. 1 lit. a). Ponadto z chwilg oddzielenia od rozpattywanego NWP
pojawiaja si¢ trudnos$ci. Jezeli identyczny wzor zostal stworzony 1‘udostgpniony
publicznie w r6znych terminach przez roznych tworcéw, nielbytoby tatwo ustalic,
ktory z nich jest wzorem [...][bedagcym przedmiotem sporu] i w ten sposéb
pozna¢ date whasciwa dla oceny nowosci. Alternatywnie, jesh liezy sie tylko data,
w ktorej] wzor zostal po raz pierwszy udostgpniony publicznie,'mie mozna by
nigdy stwierdzi¢ braki charakteru nowosci jakiegokolwiek wzoru.

W odniesieniu do [...] [Porozumienia w sprawichhandlowych aspektow praw
wlasnosci intelektualnej, zatwierdzoneg@™decyzja Rady (WE) 94/800 z dnia 22
grudnia 1994 r.], [...][sad odsylajacy] zauwaza, ze jest bardziej prawdopodobne,
1z podmioty majace siedzibe w UE beda wpierwszejukolejnosci wprowadza¢ do
obrotu nowo zaprojektowane astykuky we Wspolnogie, a tym samym uzyskaja
ochrone wzoru jako NWP, w, przeciwienstwie doypodmiotéw majgcych siedzibe
poza UE, ktore mogg bycédbardziej, sklonnendo wprowadzania do obrotu najpierw
poza Wspodlnotg, a tym samym ryzykewacé pozbawienie si¢ ochrony jako NWP.
[...] prawodawca [Uniil\gmnic “byt “djednak w przeszioéci przeciwny
protekcjonistycznemu podejscimdo prawodawstwa, co zostato podtrzymane przez
[...][Trybunal Sprawiedliwosei]. Przyktadem jest przyjecie europejskiego, a nie
mi¢dzynarodewego, wyezerpaniaypraw wilasnosci intelektualnej. Takie podejscie
sprzyja _ochronie europejskiego rynku wewngtrznego podmiotéw majacych
siedzibe wy Europie, zobana przyktad wyrok Zino Davidoff SA/A&G Imports Ltd
(sprawy‘potaezene C+414/99 do C-416/99) EU:C:2001:617[...].

[ Sad odsytajacy] nie wuznal [...][wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
w sprawie,Tod’s SpA/Heyraud SA (C-28/04) EU:2005:418] za bardzo pomocny,
poniewaz, dotyezy on dyskryminacji wewnatrz UE sprzecznej z [...][art.] 12 WE
(obecnie | [...][art.] 18 TFUE) 1 jej potencjalnego wpltywu na handel
wewnatrzwspolnotowy.

Z powyzszego wynika, ze [...][sad odsylajacy] z calym szacunkiem [podziela]
poglad Federalnego Sadu Najwyzszego, ze aby wzor mogt by¢ chroniony jako
NWP, wydarzenie powodujace pierwsze ujawnienie wzoru — takie jak
wprowadzenie do obrotu produktu wytworzonego wedlug wzoru — musi
najpierw nastgpi¢ na terytorium UE. Jezeli przed ta datg mialo miejsce wydarzenie
poza terytorium UE, ktore doprowadzito do ujawnienia wzoru, w okolicznos$ciach,
ktore mogly sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia
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spraw odpowiednim §rodowiskom we Wspolnocie, wzor, o ktérego ochrone si¢
wnosi, nie bedzie miat charakteru nowosci. [Or. 22]

[...][sad odsytajacy] nie zgadza si¢ jednak, ze poglad ten jest wystarczajaco wolny
od watpliwosci, a dwie kwestie prawne rozpatrywane tgcznie sg acte clair.

Czy nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym do [...][Trybunalu Sprawiedliwosci]?

[...][Argumenty stron]

[...][Sad odsytajacy rozumie], ze kwestia, czy wprowadzenig,do obrotu produktu
lub inne wydarzenie powodujace ujawnienie wzoru musi najpierw ‘mastgpiéyna
terytorium UE, aby wzér ten mogl by¢ chroniony gako NWP, jest kwestig
0 szerokim znaczeniu. Zainteresowane podmioty Kkeorzystalyby ¢ zatem
z autorytatywnego pogladu [...] [Trybunatu Spfawiedliwosci]. Wssktad tych
zainteresowanych podmiotow wchodza i nadal bedg,wchodzi¢ strony prowadzace
wymian¢ handlowg z terenu Zjednoczonego Krolestwar

[...][Uwzgledniajac] aktualne okoliczaiosciy, bedace konsekwencja notyfikacji
Zjednoczonego Krolestwa na _podstawiew [W.][art.] 50 TUE nie jest
prawdopodobne, aby [...][sad ktajowy wyzszej, instancji] byt kiedykolwiek
uprawniony do skierowania “Swniosku 0 ‘“wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym  [wynikajaéego “z pozniejszego odwotania w  sprawie
W postepowaniu glownyni].

Pytania prejudyecjalne
[...][Sad odsytajacy proponuje] skierowac nastepujace pytania [...]:

1. Czy.dla powstania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego na
podstawic  [w.][art.] 11  rozporzadzenia Rady (WE) nr6/2002
z dnial2:grudnia 2001 r. (zwanego dalej ,,rozporzadzeniem™), poprzez
Udostepnienie publiczne wzoru w rozumieniu [...][art.] 11 ust. 1,
wydarzenie powodujace ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi
nastgpiéina terytorium geograficznym Wspolnoty, czy wystarczy, by
wydarzenie, niezaleznie od tego, gdzie miato miejsce, bylo tego rodzaju, ze
moglto sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia
spraw $Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym we
Wspdlnocie (przy zatozeniu, ze wzor nie zostat ujawniony pod warunkiem
zachowania poufnos$ci w rozumieniu ostatniego zdania [...][art.] 11 ust. 2)?

2.  Czy datg oceny nowosci wzoru, o ktorego ochrone jako niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego w rozumieniu [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
si¢ wnosi, jest data, w ktorej powstala ochrona niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego zgodnie z [...][art.] 11 rozporzadzenia, czy tez ewentualnie
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data, w ktorej istotne wydarzenie powodujace ujawnienie Wzoru
W rozumieniu [...][art.] 7 ust. 1 rozporzadzenia mogto sta¢ si¢ dostatecznie
znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw Srodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym we Wspdlnocie (przy
zatozeniu, ze wzoOr nie zostal ujawniony pod warunkiem zachowania
poufnosci zgodnie z ostatnim zdaniem [...][art.] 7 ust. 1) lub ewentualnie

inna, a jesli tak, to jaka data?



