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Fiszka tematyczna

Wzory wspdlnotowe

Wzor jest prawem wiasnosci intelektualnej chronigcym postac produktu. Rozporzgdzenie
nr 6/2002", ustanawiajac wzér wspdlnotowy, zapewnito Unii Europejskiej wiasny system ochrony.

Wzdr wspdlnotowy ma charakter jednolity, a jego skutek jest jednakowy w catej Unii Europejskie.
W ten sposob przyznaje on jego wiascicielowi na terytorium Unii wytgczne prawo do jego uzywania
i zakazywania osobom trzecim jego uzywania bez zgody tego wiasciciela. Czas trwania ochrony
wynosi 5 lat i moze zostac przedtuzony do maksymalnie 25 lat.

Rejestracji wzordw wspolnotowych dokonuje Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
(EUIPO), ktéry jest réwniez wiasciwy do rozpatrywania wnioskéw o uniewaznienie prawa do
zarejestrowanych wzorow wspoélnotowych. Od decyzji EUIPO przystuguje odwotanie do izb
odwotawczych EUIPO. Sad Unii Europejskiej rozpoznaje skargi o stwierdzenie niewaznosci decyzji
tych izb. Od orzeczer Sadu przystuguje odwotanie do Trybunatu, ktére podlega badaniu w ramach
procedury przyjecia do rozpoznania. Poza tym o uniewaznienie prawa do zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego mozna wystgpi¢ na szczeblu krajowym do sgdu do spraw wzorow wspdlnotowych
z powddztwa wzajemnego w postepowaniu o stwierdzenie naruszenia.

Ponadto rozporzgdzenie nr 6/2002 przewiduje rowniez ochrone niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych. Sg one chronione przez okres 3 lat od dnia ich udostepnienia w Unii Europejskiej.

Niniejsza fiszka tematyczna zawiera przeglad orzecznictwa w dziedzinie wzoréw wspdlnotowych.

' Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzordw wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3,s. 1).

Marzec 2023 1



WZORY WSPOLNOTOWE

SPIS TRESCI?
.  WARUNKI OCHRONY | PODSTAWY UNIEWAZNIENIA .........cccccccocoooiiimmrmrormsmomemsmrosnseennnnnnes 3
IO B 1= {1 1T - I V70 ] {1 OSSPSR 3
a)  Warunek PrzedSTAWIENIA WZOIU ........c..eiueieiiieieite ettt te ettt st be st et e s e st ebesbeebe st e e e ene et e e aeabeseeabesseneeseaneasesbesaeneen 3
D) Wartunek WIAOCZIOSCI. . ..evivirieriitieieite ittt ettt ettt e e e b e te st e s b e s e st e seeaeete et e st e seenbeseeaeebeebesbess et e s enteteebeenestenten 4
C)  Pojecie ,,produktu” i ZAKIES OPISU.....e.civerireieeiereesieiisr ettt ettt ettt b et r et b ek e bt r et nn et r b et ne e 5
2. INOWOSC ettt etttk h bbbt h e h bR h b £ AR £ R £ SRR e R AR R £ oA E £ R £ AR e E e R e R e R £ R £ R e R e bbbt n bt bt Rt nenn 6
3. INAYWIAUAINY ChATAKIET .....c.vieicticie ettt e et et e e bt et st e b e s et e se e st e beebe st e b et e s ensesaebeetesbesbeen 7
) g, (=T - W o o=1 1 OSSOSO 7
b)  Sektor przemystu dane@o PrOAUKLUL . .......eiriitiirieirieiiee ettt et sb et b b 10
C)  PoinfOrmowany UZYTKOWIIK ........curiiuiiiiiiiiiiiteirt etttk bbbt bbb 11
) StOPICT SWODOMY tWOICY ...vivvviuiiteiiitettiete ettt bbbt bbbt b bbb e bbbttt b b 13
€)  CAOSCIOWE WIAZEIIE ...v.vverevenietesesteteie e eetes st s see et ete et e st e s e seese b ebe ek ene e b e st s e e b e e e b e et e n et e bt et b et et e e st ne st eseneebensene 16
I U T T o1 1=T o OSSPSR 18
Y T 13 (=T o Tot] OSSPSR 18
b) Domniemanie ujawnienia
C)  DOWOH UJAWNIENIA .. ..vivieetiiiteeietee sttt bbbt bbb b bbbt e bbbt b et e e
(o) O =T 112 1o | OSSR 24
5. Wzdr stanowiacy czg$¢ skladowg produktil ZE0ZONEEO .........coviiiieriiiiiiiiei s 24
2)  WAIUNKIE OCNIONY ...ttt ettt st b e e e s e s e bt b e ek e b et en e se e st e beebeebesb et e e ensereabeebententen 24
D) Naprawa produktuil ZEIOZOMEZO ........cvrvruirieieriiieieteeeieiesie ettt sttt ettt e s e e e s et ebe st ebe e e b e s e st nesbes e e reneees 27
6.  Wzory wynikajace z ich funkcji technicznej i wzor wzajemnych potaczen .........covvvieiiniiiiinicinie e 28
7. KOliZJa Z WCZESNICISZYIM WZOTCIML. . .c.eveuiiteiiretiietee ettt b e b ettt bt e bbbt bbbkttt b et b et b ek et eb e 31
8.  Uzycie oznaczenia 0drozniajacego W POZNICISZYIM WZOTZE. .....cverreereruieruesreasessiesesseessesseesseaseasesseessesseessesseesaesseessesseesns 33
9.  Nieuprawnione korzystanie z utworu chronionego prawem autorsKim ..........ccccooereirieiiieiiiese e 35
1. PRAWA PRZYSLUGUJACE Z TYTULU AL 770) 230 X\ A 37
1. Prawo WHASNOSCT O WZOTU ...viiueiiiiiiiiitieie sttt sttt sttt sttt s bt b e b e e s e s bt e se ekt eab e sb e st e bt e Rt e eb e e he e b e en b e nb e e s e e ke e nbesbeereesbeenras 37
2. SKUKI PrAWa 00 WZOTU ......c.veiiiireriitiiit ettt e b et er et b ettt n et 38
HI. PROCEDURA | SPORY ..ottt bbb 42
1.  Zgloszenie i procedura rejestracji — data odniesienia dla Dadania ............cocoeiiiiiiiiiiiin 42
2. Whniosek 0 uniewaznienie prawa do wzoru i postgpowanic w Sprawie UNieWaznienia...........ecorvrverrrrererreesreenneeneserennns 43
a) Dopuszczalno$¢ wniosku 0 uniewaznienic prawa d0 WZOTU.........cviveeeiieirrereriisenisrenesseesree e ne 43
b)  Przedmiot wniosku 0 uniewaznienie Prawa d0 WZOTU .........c.ciuiiriririeiieieeee et sbe s 44
C)  Zakres badania WNiOSKU O UNIEWAZNIEIIE ..........eiriiuiiiiiiiieisiee sttt 44
d) Dowody nieprzedstawione W odpOWIednim tEIMINIE ..........ciuiiiiiire ettt bbb 46
€)  Zachowanie W Zmienione] FOIMIE ... ..o ittt e e e bbb b 47
3. Skarga do sadu Unii — zakres KONtroli SgdOWe] ........cevviiiiiiiiiiiiiii i 48
2

Niniejszy spis tresci jest zasadniczo zgodny ze strukturg dziatu ,Wzory wspdélnotowe” w Repertorium orzecznictwa.
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I.  Warunki ochrony i podstawy uniewaznienia

1. Definicja wzoru
a) Warunek przedstawienia wzoru

e Wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., Mast-jdgermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534)°

Mast-Jagermeister SE dokonata zgtoszen dwdch wzordw  wspolnotowych. O ochrone
wystgpiono dla ,kubkow”, ale w przedtozonych przedstawieniach wskazano kubek i butelke.

EUIPO uznato, ze w przypadku tych zgtoszen nie mozna uznac zadnej daty zgtoszenia, poniewaz
przedstawienia tych wzordw nie umozliwiaty okreslenia, czy o ochrone wniesiono w odniesieniu
do kubka, butelki, czy tez ich kombinacji. Sgd oddalit skarge na te decyzje.

Trybunat oddalit odwotanie i orzekt, ze przedstawienie wzoru zawarte w zgtoszeniu do rejestracji
musi umozliwia¢ wyrazne okreslenie przedmiotu, dla ktérego wystepuje sie 0 ochrone.

Przede wszystkim wniosek ten wynika z analizy brzmienia art. 36 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia
nr 6/2002, ktory przewiduje, ze zgtoszenie do rejestracji wzoru wspoélnotowego powinno
zawieraC ,przedstawienie wzoru umozliwiajgce jego odtwarzanie”. Pojecie przedstawienia
zawiera samo w sobie idee wyraznej rozpoznawalnosci wzoru. Co wiecej, art. 4 ust. 1 lit. e)
rozporzadzenia nr 2245/2002, nawet bez dodawania materialnych wymogdéw do wymogu
ustanowionego w art. 36 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, uscisla w szczegdIinosci, ze
przedstawienie powinno mie¢ takg jakos¢, aby mozliwe byto wyrazne rozréznienie wszystkich
szczegOtow przedmiotu, dla ktorego zgdana jest ochrona.

Nastepnie te literalng wyktadnie potwierdza celowosciowa wyktadnia art. 36 ust. 1 lit. )
rozporzadzenia nr 6/2002, ktoéry powinien przyczynia¢ sie do prawidtowego funkcjonowania
systemu rejestracji wzordw. Funkcjg wymogu przedstawienia graficznego jest zatem
w szczegolnosci zdefiniowanie samego wzoru w celu okreslenia doktadnego przedmiotu
ochrony przyznanej jego wiascicielowi z tytutu zarejestrowanego wzoru.

W tym wzgledzie Trybunat zauwazyt, ze zarejestrowanie wzoru w rejestrze publicznym ma
zapewni¢ dostep do wzoru zaréwno wiasciwym organom, jak i odbiorcom, a w szczegoInosci
podmiotom gospodarczym. Z jednej strony wiasciwe organy powinny zna¢ w sposob jasny
i dokfadny charakter elementéw tworzgcych dany wzor, aby moc wykonywal obowigzki
zwigzane ze wstepnym badaniem zgtoszen, jak rowniez z publikacjg i prowadzeniem
stosownego i doktadnego rejestru wzordow. Z drugiej zas strony rowniez podmioty gospodarcze
powinny mie¢ mozliwos¢ jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisow dokonanych w rejestrze
lub zgtoszen dokonanych przez ich aktualnych lub potencjalnych konkurentéw i zapoznania sie
w ten sposob z istotnymi informacjami dotyczgcymi praw 0séb trzecich. Tego rodzaju wymog
ma na celu zapewnienie pewnosci prawa osobom trzecim.

3 Zobacz takze wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., Mast-Jagermeister/EUIPO (Kubki) (T-16/16, EU:T:2017:68).
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Ponadto okolicznos¢, ze data zgtoszenia pozwala na uzyskanie prawa pierwszenstwa, sama
w sobie uzasadnia wymaganie, by przedstawienie byto wolne od niedokfadnosci dotyczgcych
wzoru, o ktérego rejestracje sie wnosi. Niedoktadne zgtoszenie stwarzatoby bowiem ryzyko, ze
wzor, w przypadku ktérego przedmiot ochrony nie jest wyraznie okreslony, uzyska nadmierng
ochrone z tytutu prawa pierwszenstwa.

Wreszcie, wodniesieniu do analizy kontekstowej Trybunat zauwazyt, ze art. 12 ust. 2
rozporzadzenia nr 2245/2002 stanowi, iz sprostowanie zgtoszenia do rejestracji nie moze
zmienia¢ przedstawienia danego wzoru. W sposob konieczny oznacza to zas, ze zanim bedzie
mozliwe przyznanie mu daty zgtoszenia, zgtoszenie do rejestracji powinno zawierac takie
przedstawienie, ktore umozliwi okreslenie przedmiotu, dla ktérego wystepuje sie 0 ochrone.

Dlatego tez przedstawienie wzoru, o ktorego rejestracje wniesiono, musi pozwalac¢ na wyrazne
okreslenie tego wzoru. Tymczasem zart. 46 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze
zgtoszenia dotknietego brakami dotyczgcymi warunkow okreslonych w art. 36 ust. 1 tego
rozporzadzenia, ktdre nie zostaty usuniete w przepisanym terminie, nie uwaza sie za zgtoszenie
do rejestracji wzoru wspolnotowego, a w konsekwencji nie przyznaje sie mu zadnej daty
zgtoszenia.

b) Warunek widocznosci

Wyrok z dnia 21 wrzesnia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
i C-405/15 P, EU:C:2017:720)*

Easy Sanitary Solutions BV byta uprawniona z tytutu zarejestrowanego wzoru wspolnotowego
przedstawiajgcego odptyw liniowy prysznica. I-Drain, w ktérej prawa wstgpita Group Nivelles NV,
ztozyta do EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do spornego wzoru oparty w szczegolnosci
na braku nowosci. Izba Odwotawcza EUIPO stwierdzita, ze sporny wzor jest nowy. Sad stwierdzit
niewaznosc tej decyzji.

Trybunat oddalit odwotania wniesione przez Easy Sanitary Solutions i EUIPO. Trybunat orzekt, ze
warunek, by dana cecha wzoru byta widoczna, stanowi podstawowg przestanke tej ochrony.

Trybunat podkreslit, ze kiedy wnoszgcy o uniewaznienie podnosi podstawe uniewaznienia
przewidziang w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgadzenia nr 6/2002, to do niego nalezy przedstawienie
dowodow pozwalajgcych wykazac, ze sporny wzor nie spetnia wymogow art. 4-9 tego
rozporzadzenia.

Co wiecej, oceny nowego charakteru danego wzoru nalezy dokonywac w stosunku do jednego
lub wiecej niz jednego konkretnego, zindywidualizowanego, okreslonego i zidentyfikowanego
wzoru sposrod wszystkich wzoréw wezesniej udostepnionych publicznie.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie(, ze zgodnie z art. 3 lit. a) rozporzgdzenia nr 6/2002 wzor
jest definiowany jako ,postac catego lub czesci produktu, wynikajgcla] w szczegdlnosci z cech
lini, konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury i/lub materiatéw samego produktu i/lub jego

4

Zobacz takze pozycje: 1.2 ,Nowos¢”, 1.4.a ,Ujawnienie” - ,Kryteria oceny”, a takze wyrok z dnia 13 maja 2015 r., Group Nivelles/OHIM - Eas
Sanitary Solutions (Odptyw liniowy prysznica) (T-15/13, EU:T:2015:281).
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ornamentacji”. Wynika z tego, ze w ramach systemu przewidzianego przez to rozporzadzenie na
postac¢ wzoru sktadajg sie jego elementy, ktore majg decydujgce znaczenie.

W rezultacie warunek, by dana cecha wzoru byta widoczna, stanowi podstawowg przestanke tej
ochrony. | tak w motywie 12 rozporzgdzenia nr 6/2002 wskazano, ze ochrona wzoréw nie
powinna obejmowac czesci sktadowych niewidocznych podczas normalnego uzywania
produktu ani elementdw czesci niewidocznych, kiedy dana czes¢ jest zamontowana, oraz ze tych
cech nie nalezy zatem uwzglednia¢ do celow stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spemiajg
wymagania dotyczace ochrony.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze niezbedne jest, by instancje Urzedu dysponowaty ilustracjg
wczesniejszego wzoru, ktéra musi umozliwia¢ zorientowanie sie w wygladzie produktu,
w ktérym wzor ten jest zawarty, i okreslenie w sposob precyzyjny i pewny wczesniejszego wzoru
do celéw przeprowadzenia oceny nowego i indywidualnego charakteru spornego wzoru.

Stad tez wnoszgcy o uniewaznienie musi dostarczy¢ Urzedowi doktadne i kompletne wskazanie
i przedstawienie wzoru, na ktérego pierwszenstwo sie powotuje, tak aby wykazac, ze spornego
WZOru nie mozna zarejestrowac w sposob wazny.

c) Pojecie ,produktu” i zakres opisu

o Wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r., Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO — Crown Hellas Can
(Puszki) (I-9/15, EU.T:2017:386)

Ball Beverage Packaging Europe Ltd byfa wiascicielem wzoru, przedstawiajgcego puszki,
zarejestrowanego w EUIPO na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002. Wydziat Uniewaznien
oddalit ztozony przez Crown Hellas Can SA wniosek o uniewaznienie prawa do tego wzoru.
Decyzja ta zostata jednak uchylona przez Izbe Odwotawczg, ktdra uniewaznita wspomniany wzor
ze wzgledu na to, ze nie miat on indywidualnego charakteru, nie wypowiadajgc sie jednak na
temat cechy nowosci.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, Sad przedstawit
uzyteczne wyjasnienia dotyczgce charakteru procedury rejestracji wzoréw wspolnotowych,
pojecia ,produktu” w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 oraz zakresu opisu
spornego wzoru zawartego w zgtoszeniu na podstawie art. 36 ust. 3 lit. a) wspomnianego
rozporzadzenia.

Sad wskazat przede wszystkim, ze w zakresie, w jakim definicja przedmiotu ochrony spornego
wzoru stanowi cze$¢ badania co do istoty rejestracji wspomnianego wzoru, ewentualne
stanowisko EUIPO w tej kwestii przedstawione w toku procedury rejestracji nie moze byc
wigzace dla Izby Odwotawczej, zwazywszy na zasadniczo formalng iszybkg kontrole
przeprowadzang przez EUIPO w toku tej procedury rejestracji.

Nastepnie Sad oddalit zarzut szczegdtowy dotyczacy tego, ze Izba Odwotawcza miata btednie
stwierdzi¢, iz sporny wzor, a mianowicie przedstawienie trzech puszek o réznych rozmiarach,
nie stanowi produktu w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002. W tym wzgledzie Sgd
zauwazyt, ze przedmiotem wzoru moze byc tylko pojedynczy przedmiot, gdyz we wspomnianym
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przepisie wyraznie wskazano wyglad ,produktu”. Dodatkowo, jak uscislit Sad, zbior artykutéw
moze stanowic ,produkt” w rozumieniu wspomnianego przepisu, gdy artykuty te sg estetycznie
dobrane, wykazujg zwigzek funkcjonalny i sg zwykle wprowadzane do obrotu jako pojedynczy
produkt. Sgd orzekt zatem w tej sprawie, ze jest oczywiste, iz przedstawione w spornym wzorze
trzy puszki nie spetniajg wspolnej funkcji — w tym rozumieniu, ze nie spetniajg one funkgji, ktora
nie moze zostac spetiona przez kazdg z nich indywidualnie, tak jak ma to miejsce w wypadku
na przyktad sztu¢cow lub szachownicy i figur szachowych.

Sad zauwazyt wreszcie, ze ewentualnie zawarty w zgtoszeniu opis nie moze wptywac na ocene
co do istoty dotyczacg nowosci lub indywidualnego charakteru rozpatrywanego wzoru.
W ocenie Sgdu opis ten nie moze rowniez wptywac na kwestie tego, jaki jest przedmiot ochrony
rozpatrywanego wzoru, ktéra to kwestia jest bezsprzecznie zwigzana z ocenami dotyczacymi
nowosci lub indywidualnego charakteru.

2. Nowosc

Wyrok z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
i C-405/15 P, EU:C:2017:720)°

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej®, Trybunat,
rozpatrujgc odwotanie, zauwazyt, ze art. 5 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 nie uzaleznia
nowego charakteru wzoru od produktéw, w ktérych moze on by¢ zawarty lub zastosowany. Co
wiecej, zgodnie zart. 10 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 zakres ochrony przyznany na
zasadach  wzoru wspdlnotowego  obejmuje  ,kazdy wzdr’,  ktéry nie  wywotuje
u poinformowanego uzytkownika innego catosciowego wrazenia.

Ponadto zaréowno z art. 36 ust. 6, jak izart. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze
zarejestrowany wzor wspolnotowy przyznaje swojemu wiascicielowi wytgczne prawo uzywania
rozpatrywanego wzoru w odniesieniu do wszelkiego rodzaju produktéw, anie tylko
w odniesieniu do produktu wskazanego w zgtoszeniu do rejestracji.

W rezultacie wzoru wspolnotowego nie mozna uznac za nowy, jesli identyczny wzor zostat
udostepniony publicznie, nawet gdyby ten wczesniejszy wzor miat by¢ zawarty lub zastosowany
w innym produkcie. Okolicznos¢ bowiem, ze ochrona przyznana danemu wzorowi nie jest
ograniczona wytgcznie do produktow, w ktorych ma by¢ on zawarty lub zastosowany, oznacza
W sposob konieczny, iz ocena nowosci wzoru rowniez nie moze sie ograniczac tylko do tych
produktow.

Wvyrok z dnia 6 czerwca 2013 r., Kastenholz/OHIM - Qwatchme (Tarcze zegarka) (T-68/11,
EU:T:2013:298)

Qwatchme A/S byta wiascicielem wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w OHIM [obecnie
EUIPO], przedstawiajgcego tarcze zegarkow, na podstawie rozporzgdzenia nr 6/2002. Izba

o

-~ o

Zobacz takze pozycje: I.1.b ,Definicja wzoru” - ,Warunek widocznosci”, 1.4.a ,Ujawnienie” - ,Kryteria oceny’, a takze wyrok z dnia 13 maja
2015 r., Group Nivelles/OHIM - Easy Sanitary Solutions (Odptyw liniowy prysznica) (T-15/13, EU:T:2015:281).

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja I.1.b ,Definicja wzoru” - ,Warunek widocznosci”, s. 4.

Odwotanie od tego wyroku zostato oddalone postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r., Kastenholz/OHIM (C-435/13 P, niepublikowanym,
EU:C:2014:2124).
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Odwotawcza, utrzymujgc w mocy decyzje Wydziatu Uniewaznien, oddalita ztozony przez Ericha
Kastenholza wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru, stwierdzajgc, ze sporny wzor
i wczesniejsze wzory byty w rzeczywistosci odmienne z powodu roznic wystepujgcych miedzy
poszczegolnymi tarczami.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, Sgd orzekt, ze
kolidujgce ze sobg wzory nie sg identyczne, poniewaz ich cechy réznig sie nie tylko nieistotnymi
szczegbtami.

Wyrok ten dotyczy w szczegdlnosci wymogdw nowosci i indywidualnego charakteru, od ktorych
zalezy ochrona wzordow wspoélnotowych. Sad wskazat, ze z art. 5 ust. 2 rozporzgdzenia nr 6/2002
wynika, iz dwa wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznig sie jedynie nieistotnymi
szczegdtami, czyli detalami, ktore nie sg natychmiast dostrzegalne i ktére nie stwarzajg zatem
roznic, nawet niewielkich, miedzy tymi wzorami.

A contrario do celdéw oceny nowosci wzoru nalezy ocenic istnienie miedzy kolidujgcymi ze sobg
wzorami roznic, ktére nie sg nieistotne, nawet jesli sg one niewielkie. W tym wzgledzie Sad
orzekt, ze brzmienie art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 wykracza poza brzmienie art. 5 tego
rozporzadzenia. W zwigzku z tym stwierdzone miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami roznice
w kontekscie ostatniego z przywotanych powyzej przepisow, szczegdlnie gdy sq one niewielkie,
mogg nie wystarczy¢ do wywarcia na poinformowanym uzytkowniku innego catosciowego
wrazenia w rozumieniu art. 6 wspomnianego rozporzadzenia. W tym przypadku sporny wzor
bedzie mdgt zostac uznany za nowy w rozumieniu art. 5 rozporzgdzenia nr 6/2002, jednak nie
za wykazujgcy indywidualny charakter w rozumieniu art. 6 tego rozporzadzenia.

Natomiast w zakresie, wjakim wymdg ustanowiony wtym przepisie wykracza poza ten
przewidziany w art. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, inne catosciowe wrazenie wywierane przez
kolidujgce ze sobg wzory na poinformowanym uzytkowniku w rozumieniu art. 6 tego
rozporzadzenia moze opierac sie wytgcznie na istnieniu obiektywnych réznic miedzy tymi
wzorami. Réznice te muszg zatem byC wystarczajgce do spetnienia wymogu nNOwOSC
ustanowionego w art. 5 rozporzadzenia nr 6/2002.

Indywidualny charakter
a) Kryteria oceny

Wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:.2014:2013)

Karen Millen Fashions Ltd zaprojektowata i wprowadzita do obrotu w Irlandii koszule w paski
oraz czarny top z dzianiny. Dunnes Stores i Dunnes Stores (Limerick) Ltd kupity przyktadowe
egzemplarze tej odziezy izlecity poza granicami Irlandii wyprodukowanie ich kopii, ktére
wprowadzity do sprzedazy w swoich irlandzkich sklepach. Karen Millen Fashions, twierdzac, ze
jest wiascicielem niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych odnoszgcych sie do rzeczonej
odziezy, wniosta powodztwo, w ktérym zazgdata w szczegdlnosci orzeczenia wobec Dunnes
zakazu uzywania tych wzordw oraz zasgdzenia odszkodowania. Supreme Court (sgd najwyzszy,
Irlandia), do ktérego wniesiono sprawe, zwrdcit sie do Trybunatu z pytaniami prejudycjalnymi
dotyczacymi oceny indywidualnego charakteru wzoru wspolnotowego.
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Trybunat orzekt, ze art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposob, ze aby
wzor mozna byto uznac¢ za posiadajacy indywidualny charakter, catosciowe wrazenie, ktore éw
wzor wywiera na poinformowanym uzytkowniku, powinno by¢ inne od wrazenia wywartego na
takim uzytkowniku nie przez kombinacje poszczegdinych elementéw wyodrebnionych z kilku
wczesniejszych wzordw, lecz przez jeden lub wiecej niz jeden z wczesniejszych wzordw
rozpatrywanych odrebnie.

Odniesienie do catosciowego wrazenia wywieranego na poinformowanym uzytkowniku przez
wzor, ktory zostat udostepniony publicznie, wskazuje bowiem, ze rzeczony art. 6 nalezy
interpretowac w ten sposob, iz oceny indywidualnego charakteru wzoru nalezy dokonywac
w stosunku do jednego lub wiecej niz jednego konkretnego, zindywidualizowanego,
okreslonego i zidentyfikowanego wzoru sposrdd wszystkich wzoréw wczesniej udostepnionych
publicznie.

Wyrok z dnia 21 listopada 2013 r., £l Hogar Perfecto del Siglo XXI /OHIM - Wenf International
Aavisers (Korkocigg) (1-337/12, EU.T:2013:601)

El Hogar Perfecto del Siglo XXI SL byta wtascicielem wzoru wspdlnotowego przedstawiajgcego
korkocigg. Wenf International Advisers Ltd ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa do tego
wzoru w szczegolnosci ze wzgledu na to, ze byt on pozbawiony indywidualnego charakteru.
OHIM [obecnie EUIPO] uwzglednit wniosek o uniewaznienie.

Sad oddalit skarge iwskazat, ze indywidualny charakter wzoru ocenia sie zgodnie z art. 6
rozporzadzenia nr 6/2002 poprzez pordwnanie catosciowych wrazen wywotywanych przez
kolidujgce ze sobg wzory u poinformowanego uzytkownika iprzy uwzglednieniu stopnia
swobody tworcy. Z tego wzgledu kryterium dotyczace niedogodnosci lub réznych trudnosci przy
uzywaniu wczesniejszego wzoru, ktore zostaty rzekomo rozwigzane w zakwestionowanym
wzorze, nie zalicza sie do tych, ktére mozna wzig¢ pod uwage dla celdw oceny indywidualnego
charakteru danego wzoru. Co wiecej, jak wynika z art. 1 i 3 rozporzgdzenia nr 6/2002, prawo do
wzoru dotyczy ochrony postaci produktu, a nie koncepcji jego sposobow uzywania lub
funkcjonowania.

Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r., Davide Groppi/EUIPO - Viabizzuno (Lampa stotowa) (T-187/20,
EU:T:2021:363)8°

W dniu 16 lipca 2014 r. Davide Groppi Srl dokonata w EUIPO zgtoszenia do rejestracji wzoru
wspolnotowego przedstawiajgcego lampe stotowg. W nastepstwie rejestracji wzoru Viabizzuno
Srl wystgpita z wnioskiem o uniewaznienie prawa do wzoru, przy czym w uzasadnieniu tego
wniosku powotata sie ona na art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002'° w zwigzku z art. 6

Odwotanie od tego wyroku nie zostato przyjete do rozpoznania (postanowienie z dnia 26 listopada 2021 r., Davide Groppi/EUIPO, C-490/21 P,
niepublikowane, EU:C:2021:968).

Zobacz takze pozycja 1.3.b ,Indywidualny charakter” - ,Sektor przemystu danego produktu”.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 ze zmianami prawo do wzoru wspdlnotowego moze zosta¢ uniewaznione wytgcznie
wtedy, gdy wzér nie spetnia wymogoéw ustanowionych w art. 4-9.
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tego rozporzadzenia'', odnoszac sie do wczedniejszego wzoru z dnia 22 wrzesnia 2011 r. Prawo
do tego wczesniejszego wzoru zostato uniewaznione w dniu 30 pazdziernika 2018 r.

W dniu 22 listopada 2018 r. Wydziat Uniewaznien uniewaznit prawo Davide Groppi do wzoru ze
wzgledu na to, ze wzor nie miat indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 6 rozporzadzenia
nr 6/2002. Izba Odwotawcza utrzymata w mocy te decyzje i uznata, ze okolicznos¢, iz prawo do
wczesniejszego wzoru zostato uniewaznione, pozbawiona jest znaczenia, poniewaz istotna jest
jedynie kwestia, czy zostat on ujawniony.

Sad, do ktoérego Davide Groppi wniosta skarge o stwierdzenie niewaznosci, oddalit te skarge. Po
raz pierwszy Sad podkreslit brak konsekwendji stwierdzenia niewaznosci w toku postepowania
administracyjnego wczesniejszego wzoru przywotanego na poparcie wniosku o uniewaznienie
prawa do wzoru opartego na art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 6/2002. Ponadto Sad uscislit
granice roli, jakg odgrywa charakter produktéw, ktére zawierajg wzory, przy badaniu podstawy
uniewaznienia opartej na tym przepisie.

Sad podkreslit, ze okolicznos¢, iz prawo do wczesniejszego wzoru zostato uniewaznione,
pozbawiona jest znaczenia, z chwilg gdy zostat on udostepniony. W istocie art. 25 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 6/2002 ma na celu uniemozliwienie rejestracji wzoréw niespetniajgcych
wymogow uzasadniajgcych objecie ich ochrong, a w szczegdlnosci wymogu dotyczacego ich
,indywidualnego charakteru”, wrozumieniu art. 6 wspomnianego rozporzadzenia, nie zas
chronienie wczesniejszego wzoru. W tym wzgledzie Sad przypomniat, ze podstawy
uniewaznienia zawarte w rzeczonym artykule nie wpisujg sie w logike ochrony wczesniejszego
prawa, oferowanej wylgcznie podmiotowi tego prawa, ktdérego uniewaznienie czynitoby
bezprzedmiotowym postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru wspolnotowego,
lecz moze je co do zasady podnosic¢ kazdy. Co sie tyczy w szczegdlnosci oceny indywidualnego
charakteru wzoru na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) iart. 6 rozporzadzenia nr 6/2002, Sad
podkreslit, ze z motywu 14 wspomnianego rozporzadzenia wynika, ze ocena ta powinna byc
uzalezniona od faktu, czy ogdlne wrazenie wywotywane u poinformowanego uzytkownika
dokonujgcego ogladu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejgcym
dorobkiem wzorniczym. Sad uscislit bowiem, ze jedyng funkcjg wczesniejszego wzoru jest
wskazanie stanu wczesniejszego wzornictwa, ktory odpowiada dorobkowi wzorniczemu
zwigzanemu z danym produktem, ktory byt dostepny w dniu dokonania zgtoszenia danego
wzoru. Sad uznat zatem, ze istotna jest wytgcznie okolicznos¢, iz wczesniejszy wzor byt
przedmiotem udostepnienia, a nie zakres ochrony przyznanej wspomnianemu wzorowi, ktory
wynikatby z waznosci jego rejestradji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, zatytutowanym ,Indywidualny charakter”, wzdr jest uznany za posiadajgcy indywidualny
charakter, jesli catosciowe wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na tym uzytkowniku
wzér, ktéry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia wzoru do rejestracji, od ktérej wzér ma by¢ chroniony, lub - jesli
zastrzezono pierwszenstwo - przed datg pierwszenstwa. Ponadto art. 6 ust. 2 tego rozporzadzenia usciéla, ze przy ocenie indywidualnego
charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.
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b) Sektor przemystu danego produktu

Wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r., Shenzhen Taiden/OHIM - Bosch Security Systems (Urzgdzenie
komunikacyjne) (T-153/08, EU:T:2010:248)"?

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd byta wiascicielem wzoru wspolnotowego zarejestrowanego
w OHIM [obecnie EUIPO], przedstawiajgcego urzgdzenie komunikacyjne, na podstawie
rozporzadzenia nr 6/2002. Wydziat Uniewazniert oddalit ztozony przez Bosch Security Systems
BV wniosek o uniewaznienie prawa do tego wzoru. Izba Odwotawcza uchylita jednak te decyzje,
uznajac, ze sporny wzor jest pozbawiony indywidualnego charakteru ze wzgledu na to, ze
réznice miedzy wspomnianym wzorem a wczesniejszym wzorem miedzynarodowym nie byty
wystarczajgco dostrzegalne, aby wywofa¢ inne catosciowe wrazenie na poinformowanym
uzytkowniku.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, Sgd uscislit, ze
z motywu 14 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze przy ocenie indywidualnego charakteru
wzoru nalezy uwzgledni¢ charakter produktu, w ktérym wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,
a w szczegblnosci sektor przemystu, do ktérego nalezy.

Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r., Davide Groppi/EUIPO - Viabizzuno (Lampa stotowa) (T-187/20,
EU:T:2021:363)"3

W wyroku tym, ktoérego ramy faktyczne iprawne zostaty przedstawione powyzej™, Sad,
uznawszy, ze rejestracja zakwestionowanego wzoru odnosi sie ogolnie do lamp, przypomniat,
ze okreSlenie sektora produktoéw stanowi istotne ustalenie wramach okreslania
poinformowanego uzytkownika ipoziomu jego uwagi, zakresu swobody tworcy przy
opracowywaniu wzoru oraz, ewentualnie, przy poréwnywaniu catosciowego wrazenia
wywotywanego u tego poinformowanego uzytkownika, nie moze ono jednak oznaczac, ze
produkty, ktorych dotyczg rozpatrywane wzory, sg podobne lub nalezg do tego samego sektora.
W tym wzgledzie wskazat on, ze art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 6/2002 nie zawiera
zadnego wymogu podobienstwa produktow i ze uzaleznienie ochrony wzoru od charakteru
produktu prowadzitoby do ograniczenia jej wytgcznie do wzoréw nalezgcych do okreslonego
sektora.

Wyrok z dnia 10 listopada 2021 r., Eternit/EUIPO - Eternit Osterreich (Pi/ta budowlana) (T-193/20,
EU:T:2021:782)

W nastepstwie zgtoszenia dokonanego w EUIPO spodtka Eternit (Belgia) uzyskata rejestracje
wzoru wspélnotowego przedstawiajgcego pityte budowlang. Eternit Osterreich GmbH ztozyta
wniosek o uniewaznienie prawa do tego wzoru miedzy innymi ze wzgledu na to, ze nie ma on
indywidualnego charakteru'™ w stosunku do wczeéniejszego wzoru przedstawiajgcego panel
dzwiekochtonny. EUIPO uniewaznito prawo do spornego wzoru, uznajac, ze jest on pozbawiony

Zobacz takze pozycja 1.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik”.

Zobacz takze pozycja 1.3.a ,Indywidualny charakter” - ,Kryteria oceny”.

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja I.3.a ,Indywidualny charakter” -, Kryteria oceny”, s. 8.

W rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 w zwigzku z art. 6 tego rozporzadzenia prawo do wzoru wspélnotowego moze
zosta¢ uniewaznione, jezeli wzdr nie posiada indywidualnego charakteru, skutkiem czego catosciowe wrazenie, jakie wywotuje na
poinformowanym uzytkowniku, nie rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostat juz udostepniony publicznie.
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indywidualnego charakteru, poniewaz z punktu widzenia poinformowanego uzytkownika jest on
catosciowo podobny do wczesniejszego wzoru.

Sad oddalit skarge spotki Eternit wniesiong na te decyzje EUIPO. W tej sprawie Sad wyjasnit, po
pierwsze, w odniesieniu do ktérego z kolidujgcych ze sobg wzordw nalezy zdefiniowa¢ dang
branze, poinformowanego uzytkownika oraz stopien swobody tworcy. Po drugie, doprecyzowat,
czy przy dokonywaniu oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru znaczenie majg
rzeczywiscie rozprowadzane produkty, w ktérych kolidujgce ze sobg wzory sg zawarte lub
zastosowane.

W pierwszej kolejnosci Sad przypomniat, ze ocena indywidualnego charakteru spornego wzoru
polega zasadniczo na przeprowadzeniu czteroetapowego badania. W tym wzgledzie Sad
doprecyzowat, ze trzy pierwsze etapy analizy, a mianowicie okreSlenie danej branzy,
poinformowanego uzytkownika istopnia swobody twdércy, powinny zosta¢ przeprowadzone
wytgcznie w odniesieniu do spornego wzoru. W rezultacie z uwagi na to, ze wczesniejszy wzor
moze naleze¢ do zupetnie innej branzy, w ktorej poinformowany uzytkownik ma odmienny profil
iinna jest swoboda twdrcy, nie ma on znaczenia dla celéw tych trzech pierwszych etapow
analizy. Natomiast czwarty etap, polegajacy na poréwnaniu catosciowego wrazenia wywieranego
przez kolidujgce ze sobg wzory, wymaga wziecia pod uwage zarowno spornego wzoru, jak
I wzoru wczesniejszego.

W drugiej kolejnosci Sad zauwazyt, ze wramach oceny indywidualnego charakteru, pod
pewnymi warunkami, mozna bra¢ pod uwage rzeczywiscie rozprowadzane produkty, w ktdrych
kolidujgce ze sobg wzory sg zawarte lub zastosowane. UScislit on, ze rzeczywiscie
rozprowadzane produkty lub sposdb ich uzywania majg znaczenie, jesli przedstawienie
graficzne lub fotograficzne spornego wzoru nie pozwala samo w sobie na ustalenie, jakie
aspekty tego wzoru sg widoczne, ani sposobu, w jaki wzdr bedzie postrzegany wizualnie.
Rzeczywiscie rozprowadzane produkty mozna bowiem bra¢ pod uwage wylgcznie w celach
ilustracyjnych, aby okresli¢ wizualne aspekty wzoréw. W rezultacie nie mozna bra¢ pod uwage
rzeczywiscie rozprowadzanego produktu, jezeli wzor, ktory jest w nim zastosowany lub zawarty,
rézni sie od wzoru w jego zarejestrowane] postaci lub jezeli ukazuje cechy, ktére nie wynikajg
jasno z przedstawienia graficznego takiego wzoru w jego zarejestrowanej postaci.

¢) Poinformowany uzytkownik

Wvyrok z dnia 20 paZdziernika 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P,
EU:C:2011:679)'6

PepsiCo Inc. byta wiascicielem wzoru wspolnotowego przedstawiajgcego okragta podstawke do
celdw promocyjnych. Grupo Promer Mon Graphic SA ztozyta w EUIPO wniosek o uniewaznienie
prawa do tego wzoru, powotujac sie miedzy innymi na istnienie wczesniejszego wzoru. Izba
Odwotawcza EUIPO stwierdzita, ze rozpatrywane wzory wywierajg na poinformowanym
uzytkowniku inne catoSciowe wrazenie, a zatem sporny wzor nie koliduje z wczesniejszym
prawem, na ktore sie powotano. Rozpatrujac skarge, Sad stwierdzit niewaznos¢ tej decyzji
i uznat, ze réznice stwierdzone przez Izbe Odwotawczg nie wystarczaty do tego, by sporny wzor

16

Zobacz takze wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM - PepsiCo (Przedstawienie okragtej podstawki do celéw
promocyjnych) (T-9/07, EU:T:2010:96), przedstawiony w pozycji .7 ,Kolizja z wczesniejszym wzorem”.
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mogt wywrzec na poinformowanym uzytkowniku inne catosciowe wrazenie niz to wywotywane
przez wczesniejszy wzor.

Trybunat, rozpatrujgc odwotanie, ktére oddalit, sprecyzowat pojecie poinformowanego
uzytkownika.

Sam charakter poinformowanego uzytkownika oznacza, ze jezeli jest to mozliwe, dokona on
bezposredniego porownania rozpatrywanych wzorow. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze tego
typu poréwnanie bedzie niewykonalne czy wyjgtkowe w danym sektorze, zwtaszcza ze wzgledu
na szczegodlne okolicznosci czy cechy przedmiotow, ktére dany wzor przedstawia. W braku
doktadnej wskazéwki w tym wzgledzie w kontekscie rozporzgdzenia nr 6/2002 nie mozna
zatozy¢, ze prawodawca Unii zamierzat ograniczy¢ ocene potencjalnych wzoréw do
bezposredniego ich porownania.

Co sie tyczy poziomu uwagi poinformowanego uzytkownika, to o ile uzytkownik ten nie jest
przecietnym konsumentem, wifasciwie poinformowanym oraz dostatecznie uwaznym
i rozsgdnym, ktory postrzega zwykle wzor jako catos¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdinych
detali, o tyle nie jest on rowniez ekspertem lub znawcg w danej dziedzinie, mogacym dostrzec
w szczegble minimalne roznice, jakie moga istnie¢ miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami. Tak
wiec okreslenie ,poinformowany” sugeruje, ze nie bedgc tworcg czy ekspertem technicznym,
uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien zakres wiedzy na temat
elementow, jakie te wzory zwykle posiadajg, i w zwigzku z zainteresowaniem danymi produktami
wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu.

Wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r., Shenzhen Taiden/OHIM - Bosch Security Systems (Urzgdzenie
komunikacyjne) (T-153/08, EU:T:2010:248)"

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej'®, Sad wyjasdnit
pojecie poinformowanego uzytkownika, podkreslajgc, ze przymiot ,uzytkownika” oznacza, iz
dana osoba uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzor, zgodnie z przeznaczeniem tego
produktu, oraz ze okreslenie ,poinformowany” sugeruje, iz uzytkownik, nie bedgc tworcg czy
ekspertem technicznym, zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien zakres
wiedzy na temat elementéw, jakie te wzory zwykle posiadaja, i w zwigzku z zainteresowaniem
danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak
okolicznosc ta nie oznacza, ze poinformowany uzytkownik jest w stanie dokonac rozréznienia -
wychodzac poza doswiadczenie, jakie zgromadzit w zwigzku z uzytkowaniem danego produktu
- miedzy aspektami wyglagdu produktu podyktowanymi jego funkcjg techniczng a tymi, ktore sg
dowolne.

Wyrok z dnia 14 czerwca 2011 r., Sphere Time/OHIM - Punch (Zegarek przymocowany do smyczy)
(T-68/10, EU:T:2011:269)"°

Sphere Time byta wiascicielem wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w OHIM [obecnie
EUIPO], przedstawiajgcego zegarki przymocowane do smyczy, na podstawie rozporzgdzenia
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9

Zobacz takze pozycja 1.3.b ,Indywidualny charakter” - ,Sektor przemystu danego produktu”.

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja 1.3.b ,Indywidualny charakter” - ,Sektor przemystu danego produktu”, s. 10.

Wyrok ten zostat przedstawiony w sprawozdaniu rocznym 2011, s. 159. Zobacz takze pozycje:l.3.e ,Indywidualny charakter” - ,Catosciowe
wrazenie”, 1.4.d ,Ujawnienie” - ,Okres karencji".
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nr6/2002. Wydziat Uniewaznien, uwzgledniajgc ztozony przez Punch SAS wniosek
0 uniewaznienie, uniewaznit prawo do spornego wzoru na tej podstawie, ze byt on pozbawiony
indywidualnego charakteru, poniewaz wywotywat to samo catosciowe wrazenie co wczesniejsze
wzory.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawcze] utrzymujgcg w mocy decyzje Wydziatu
Uniewaznien, ktorg to skarge oddalit, Sad podkreslit, ze w odniesieniu do artykutéw
promocyjnych pojecie poinformowanego uzytkownika obejmuje, po pierwsze, prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarczg, ktéry nabywa je wcelu rozprowadzenia wsrdd uzytkownikdw
koncowych, a po drugie, samych uzytkownikéw koncowych. Sad wywiddt z tego, iz okolicznos,
ze jedna z obu grup poinformowanych uzytkownikow postrzega dany wzoér jako wywierajacy to
samo catosciowe wrazenie, wystarcza do stwierdzenia, ze sporny wzor jest pozbawiony
indywidualnego charakteru.

o Wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Visi/one/EUIPO - EasyFix (Plakietka informacyjna dla pojazdéw)
(T-74/18, EU:T:2019:417)*°

Visi/one GmbH byta wiascicielem wzoréw wspdélnotowych zarejestrowanych w EUIPO,
przedstawiajgcych plakietki informacyjne, oznakowania dla pojazdéw, na podstawie
rozporzadzenia nr 6/2002. Wydziat Uniewaznien EUIPO, uwzgledniajgc ztozony przez EasyFix
GmbH wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru, uniewaznit prawa do spornego wzoru ze
wzgledu na brak indywidualnego charakteru.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawcze] utrzymujgcg w mocy decyzje Wydziatu
Uniewaznien, ktérg to skarge oddalit, Sgd uznat, ze rdznice miedzy spornym wzorem
a wczesniejszym wzorem pozostajg niewystarczajgco uwydatnione, aby mogty same w sobie
wywrzec¢ na poinformowanym uzytkowniku inne catosciowe wrazenie.

Co sie tyczy stopnia znajomosci i poziomu uwagi poinformowanego uzytkownika, Sad stwierdzit,
iz z orzecznictwa wynika w szczegolnosci, ze nawet jezeli ta stanowigca punkt odniesienia osoba
posiada pewien zakres wiedzy na temat roznych wzordw istniejgcych w danej branzy i wykazuje
stosunkowo wysoki poziom uwagi, a zarazem jest szczegolnie uwazna, kiedy korzysta z tych
wzorow, to wcigz nie jest ona ekspertem lub specjalistg takim jak znawca w danej dziedzinie
[prawa patentowego], ktory jest w stanie dostrzec w szczegdle minimalne réznice mogace
zaistnie¢ miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami.

d) Stopieri swobody twoércy

o Wyrok z dnia 13 listopada 2012 r., Antrax I[/OHIM - THC (Grzejniki) (T-83/11 i T-84/11,
EU.T:20712:592)

Antrax It Srl byta, na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002, wifascicielem o$miu wzorow
wspolnotowych zarejestrowanych w OHIM [obecnie EUIPQO], z ktérych dwa, przedstawiajgce
grzejniki, zostaty zakwestionowane w rozpatrywanym przypadku. Wydziat Uniewaznien,
uwzgledniajac ztozony przez The Heating Company wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru,
uniewaznit prawa do zaskarzonych wzoréw ze wzgledu na brak nowosci. 1zba Odwotawcza,

20 Zobacz takze pozycja I.4.a ,Ujawnienie” - ,Kryteria oceny”.
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uchylajgc decyzje Wydziatu Uniewaznien ze wzgledu na brak odpowiedniego uzasadnienia,
uniewaznita z kolei prawa do zaskarzonych wzoréw ze wzgledu na brak indywidualnego
charakteru.

Rozpatrujgc skargi na decyzje Izby Odwotawczej, ktére to skargi w pozostatym zakresie oddalit,
Sad stwierdzit niewaznos¢ tych decyzji w zakresie, w jakim uniewazniono w nich prawa do
zaskarzonych wzordw.

Sprawa ta stanowifa dla Sgdu okazje do wyjasnienia kryteriow okreslania stopnia swobody
tworcy wzoru w ramach oceny jego indywidualnego charakteru. Sad wskazat, ze taki stopien
swobody zalezy w szczegdlnosci od wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajgcymi
z funkcji technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze od przepiséw prawnych majgacych
zastosowanie do produktu, w ktorym taki wzor zostat zastosowany. Wspomniane wymagania
prowadzg do standaryzacji niektorych wiasciwosci, ktére stajg sie wten sposodb wspdlne
wzorom stosowanym w danym produkcie. Stad tez im wieksza swoboda tworcy przy
opracowywaniu wzoru, tym rzadziej drobne réznice pomiedzy poréwnywanymi wzorami
wystarczajg, aby wywotaC inne cafosciowe wrazenie na poinformowanym uzytkowniku.
| odwrotnie, im bardziej ograniczona jest swoboda tworcy przy opracowywaniu wzoru, tym
mniejsze roznice pomiedzy poréwnywanymi wzorami wystarczajg, aby wywotac inne catosciowe
wrazenie na poinformowanym uzytkowniku. Tak wiec wysoki stopien swobody tworcy przy
opracowywaniu wzoru wzmacnia teze, ze poréwnywane wzory, nie rdznigc sie znaczgco od
siebie, wywotujg na poinformowanym uzytkowniku takie samo catosciowe wrazenie. W tym
kontekscie ewentualne nasycenie stanu sztuki wzorniczej wynikajgce z istnienia innych wzordw,
ktore jako cato$¢ posiadajg te same wirasciwosci co rozpatrywane wzory, jest istotne, o ile moze
uwrazliwi¢  poinformowanego uzytkownika na rdéznice w wewnetrznych proporcjach
poszczegolnych wzorow.

o  Wyrok z dnia 10 wrzesnia 2015 r., H&M Hennes & Mauritz/OHIM - Yves Saint Laurent (Torebki)
(T-525/13, EU:T:2015:617)

Spotka Yves Saint Laurent SAS byta wiascicielem wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego
w OHIM [obecnie EUIPO], przedstawiajgcego torebki, na podstawie rozporzgdzenia nr 6/2002.
Izba Odwotawcza, utrzymujgc w mocy decyzje Wydziatu Uniewaznien, oddalita ztozony przez
H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru, oparty na
wczesniejszym wzorze, uzasadniajgc to tym, ze stopien swobody tworcy jest duzy, lecz nie
zaciera on zpunktu widzenia poinformowanej uzytkowniczki istotnych rdéznic miedzy
kolidujgcymi ze sobg wzorami.

Sad, rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, sprecyzowat
pojecie stopnia swobody tworcy.

W wyroku tym Sad przypomniat w tym wzgledzie, ze stopien swobody twdrcy wzoru nalezy
okreslac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajgcymi
z funkcji technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych
zastosowanie do takiego produktu. Wspomniane wymagania prowadzg do standaryzadji
niektdrych wiasciwosci, ktére stajg sie wten sposéb wspdlne kilku wzorom stosowanym
w danym produkcie. Z tego wzgledu im wieksza jest swoboda tworcy przy opracowywaniu
wzoru, tym rzadziej niewielkie roznice miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami wystarczajg do
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wywotania u poinformowanego uzytkownika odmiennych catosciowych wrazen. | odwrotnie,
niewielkie réznice miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami wystarczajg do  wywotania
u poinformowanego uzytkownika odmiennego catosciowego wrazenia tym bardziej, im bardziej
ograniczona jest swoboda tworcy przy opracowywaniu wzoru. Sgd stwierdzit zatem, iz wysoki
stopien swobody twdércy przy opracowywaniu wzoru wzmacnia teze, ze wzory, nie roznigc sie
znaczaco od siebie, wywierajg na poinformowanym uzytkowniku takie samo catosciowe
wrazenie.

Ponadto Sad wyjasnit, ze art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002, dotyczacy oceny indywidualnego
charakteru, ustanawia wust. 1 kryterium catosciowego wrazenia wywotywanego przez
kolidujgce ze sobg wzory, a w ust. 2 wskazuje, ze przy stosowaniu tego kryterium nalezy wzig¢
pod uwage stopien swobody tworcy. Z przepisow tych wynika, ze ocena indywidualnego
charakteru wspoélnotowego wzoru jest w istocie rezultatem czteroetapowego badania. Badanie
to polega na okresleniu, po pierwsze, sektora produktow, w ktérych wzér ma zostac zawarty lub
zastosowany, po drugie, poinformowanego uzytkownika wspomnianych produktéw wedtug ich
przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego poinformowanego uzytkownika, stopnia
znajomosci stanu sztuki wzorniczej istopnia uwagi wykazywanej przy porownywaniu -
bezposrednim, jesli to mozliwe - poszczegdinych wzordw, po trzecie, stopnia swobody tworcy
przy opracowywaniu wzoru i, po czwarte, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw
z uwzglednieniem witasciwego sektora, swobody tworcy i catoSciowego wrazenia wywieranego
na poinformowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor,
ktory zostat udostepniony publicznie. O ile czynnik dotyczgcy stopnia swobody tworcy moze
wesprze¢ lub, a contrario, ostabi¢ wniosek dotyczgcy catoSciowego wrazenia wywotywanego
przez kazdy z rozpatrywanych wzordw, o tyle ocena tego stopnia swobody nie stanowi etapu
odrebnego i uprzedniego wzgledem pordéwnania catosciowego wrazenia wywotywanego przez
te wzory.

W rozpatrywanym przypadku Sgd doszedt do wniosku, ze 1zba Odwotawcza nie popetnita btedu,
wskazujac, ze czynnik dotyczacy swobody twoércy nie moze sam warunkowal oceny
indywidualnego charakteru wzoru, lecz ze jest on natomiast elementem, ktory nalezy wzig¢ pod
uwage przy tej ocenie. W ocenie Sadu Izba Odwotawcza prawidtowo stwierdzita, ze wspomniany
czynnik jest czynnikiem, ktéry pozwala doprecyzowa¢ ocene indywidualnego charakteru
zakwestionowanego wzoru, nie zas czynnikiem autonomicznym.

Wyrok z dnia 6 czerwca 2019 r., Porsche/EUIPO - Autec (Pojazdy zmechanizowane) (T-209/18,
EU:T:2019:377)*

W wyroku tym Sad oddalit skarge majgcg na celu stwierdzenie niewaznosci decyzji Izby
Odwotawczej EUIPO, ktérg EUIPO uniewaznito prawo do zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego przedstawiajgcego wzor serii 991 samochodu Porsche 911 ze wzgledu na brak
indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002.

Przedmiotem tej sprawy byta wszczegdlnosci kwestia prawna dotyczaca istnienia
indywidualnego charakteru mogacego uzasadni¢ ochrone, gdy dany wzdr stanowi po prostu
,modernizacje” juz istniejgcego ichronionego ksztattu. W rozpatrywanej sprawie chodzito
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Odwotanie wniesione od tego wyroku nie zostato przyjete do rozpoznania (postanowienie z dnia 24 pazdziernika 2019 r., Porsche/EUIPO,
C-613/19 P, EU:C:2019:905).
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0 ustalenie, czy wzoér serii 991 samochodu Porsche 911 rézni sie od wczesniejszego wzoru
z serii 997 w sposob wystarczajgcy, aby jako taki podlega¢ ochronie. Poniewaz rozporzadzenie
nr6/2002 ustala maksymalny okres ochrony na 25 lat, przyznanie ochrony
,Zmodernizowanemu” wzorowi wczesniejszego wzoru mogtoby przedtuzy¢ o tyle ochrone
pierwotnego wzoru. To byto istotg sporu miedzy spotkg Porsche a producentem zabawek
wykorzystujgcym wzor Porsche 911 do wytwarzania i wprowadzania do obrotu modeli
redukcyjnych tego samochodui.

Sad uznat, ze réznice pomiedzy dwiema seriami samochodu Porsche 911 nie sg wystarczajgco
uwydatnione, aby wywota¢ w odczuciu poinformowanego uzytkownika - czyli uzytkownika
samochoddw w ogolnosci, a nie jedynie uzytkownika samochoddw sportowych - inne
cafosciowe wrazenie w odniesieniu do tych dwdch wzordw. Otéz wszystkie rzuty
rozpatrywanych wzoréw wskazujg, ze wzory te sg faktycznie zbiezne, jesli chodzi o zasadnicze
cechy, pod wzgledem ich ksztattu i sylwetki nadwozia, zaréwno w odniesieniu do wymiaréw
i propordji, jak i ksztattu oraz ukfadu okien i drzwi.

Sad uznat w tym wzgledzie, ze wbrew temu, co utrzymuje spdtka Porsche, swobody tworcy
W rozumieniu art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 nie mogty ograniczac oczekiwania konsumentow,
ktorzy w niniejszym przypadku jakoby spodziewali sie odnalez¢ w kazdej nastepnej serii idee
tworczg pierwotnej formy, poniewaz takie oczekiwania nie stanowig normatywnego wymogu.
Oczekiwania te nie sg bowiem zwigzane ani z charakterem, ani z przeznaczeniem produktu,
w ktérym wzor jest zawarty, mianowicie pojazdu zmechanizowanego, a tworca samochodow
osobowych, niezaleznie od wzgleddw estetycznych lub handlowych, nie musi by¢ zobowigzany
do ich respektowania w celu zapewnienia funkcjonowania produktu, w ktorym rozpatrywany
wzor ma by¢ stosowany.

e) CatoSciowe wrazenie

Wvrok z dnia 14 czerwca 2011 r., Sphere Time/OHIM - Punch (Zegarek przymocowany do smyczy)
(T-68/10, EU:T:2011:269)?2

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej?3, Sad uscislit,
ze podczas konkretnej oceny catosciowego wrazenia nie nalezy bada¢ oddzielnie i w sposéb
wytgczny przedstawienia graficznego wczesniejszych wzordw, ale raczej oceni¢ catosciowo ogot
przedstawionych elementéw umozliwiajgcych okreslenie w sposob wystarczajgco Scisty i pewny
catosciowego wrazenia wywieranego przez dany wzor.

Co sie tyczy w szczegdInosci wzorow, ktore zostaty wykorzystane, ale nie zostaty zarejestrowane,
nie mozna wykluczy¢, ze nie istnieje przedstawienie graficzne ukazujgce wszystkie ich istotne
szczeglty, porownywalne do zgtoszenia. Zdaniem Sadu przesadg jest wymaganie od
WNO0Sszacego O uniewaznienie, aby takie przedstawienie zostato przedstawione w kazdym
przypadku.

22
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Zobacz takze pozydje: I.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik’, 1.4.d ,Ujawnienie” - ,Okres karencji".
Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. I.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik’, s. 12.
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Wyrok z dnia 10 listopada 2021 r., Sanford/EUIPO - Avery Zweckform (Etykiety) (T-443/20,
EU:T:2021:767)**

Sanford LP byt wifascicielem zarejestrowanego w EUIPO  wzoru  wspdlnotowego
przedstawiajgcego etykiety na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002. Wydziat Uniewaznien
oddalit wniosek o uniewaznienie prawa do znaku ztozony przez Avery Zweckform
GmbH. Jednakze Izba Odwotawcza, uchylajgc decyzje Wydziatu Uniewaznien, uniewaznita prawo
do spornego wzoru na tej podstawie, ze byt on pozbawiony indywidualnego charakteru,
poniewaz wywierat na poinformowanym uzytkowniku to samo catoSciowe wrazenie cO
wczesniejszy wzor, na ktory powotywata sie wnoszgca o uniewaznienie.

Sad, rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, podkreslit -
w ramach poréwnania catosciowego wrazenia przy ocenie indywidualnego charakteru - ze
odrdzniajgce znaki towarowe i oznaczenia widniejgce na wzorach sg pozbawione znaczenia.

Sad stwierdzit, ze roznice miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami ograniczajgce sie do rozmiaru
etykiety, wysokosci rolki oraz liczby, pozycji i rozmiaru czarnych znacznikéw drukarskich nie sg
wystarczajgce, aby wywotac inne catosciowe wrazenie w postrzeganiu przez poinformowanego
uzytkownika.

Ponadto Sad zauwazyt, ze elementy stowne i graficzne widniejgce na kolidujgcych ze sobg
wzorach sg znakami lub oznaczeniami odrdzniajgcymi, umieszczonymi na towarze w celu
wskazania jego pochodzenia.

Elementy te nie stanowig cech charakterystycznych towaru, z ktérych wynika posta¢ danego
towaru wrozumieniu, azatem sg pozbawione znaczenia w kontekscie poréwnywania
catosciowego wrazenia. Sad dodat, ze nawet gdyby te elementy mogty zosta¢ uznane za istotne,
dla poinformowanego uzytkownika jasne bedzie, ze stuzg one do wskazania pochodzenia
produktow, tak ze w catosciowym wrazeniu nie bedzie przywigzywat do nich wagi.

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r., Group Nivelles/EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Odptyw liniowy
prysznica) (1-327/20, EU:T:2022:263)

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne pokrywajg sie z ramami faktycznymi i prawnymi
sprawy C-361/15, tak jak zostaty one przedstawione powyzej?>, do Sgadu wplynefa skarga
o stwierdzenie niewaznosci  nowej decyzji wydanej przez EUIPO w nastepstwie
uprawomocnienia sie stwierdzenia niewaznosci pierwszej decyzji®. Izba Odwotawcza EUIPO
w nowej decyzji oddalita wniosek o stwierdzenie niewaznosci prawa do wzoru ze wzgledu na to,
ze sporny wzor miat indywidualny charakter, a zatem a fortiori byt nowy. Sad, rozpatrujgc skarge

na decyzje wspomnianej izby, ktdrg to skarge oddalit, miat okazje uscisli¢ istotne elementy brane
pod uwage przy ocenie indywidualnego charakteru spornego wzoru.

Sad potwierdzit indywidualny charakteru spornego wzoru. Jak podkreslit na poczatku,
wczesniejszy wzor zawarty w produkcie innym niz produkt, ktorego dotyczy sporny wzor, jest
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Zobacz takze pozycja lll.2.d ,Wniosek o uniewaznienie i postepowanie w sprawie uniewaznienia” - ,Dowody nieprzedstawione w odpowiednim
terminie”.

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja I.1.b ,Definicja wzoru” - ,Warunek widocznosci”, s. 4.

Zobacz wyrok z dnia 13 maja 2015 r., Group Nivelles/EUIPO - Easy Sanitairy Solutions (Odptyw liniowy prysznica) (T-15/13, EU:T:2015:281).
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w zasadzie wczesniejszym wzorem istotnym do celéw oceny indywidualnego charakteru.
Nastepnie uscislit, ze ewentualne btedy popetnione przez Izbe Odwotawczg dotyczgce cech
wczesniejszych wzoréw przedstawiajgcych jedynie element odptywu liniowego prysznica nie
majg wptywu na zgodnos¢ z prawem decyzji, poniewaz porownanie z kompletnymi wzorami jest
wolne od btedu. Ze wzgledu bowiem na to, ze wczesniejszy wzér ma pierwszenstwo zwarte,
istotne sg jedynie wzory przedstawiajgce kompletne odptywy liniowe prysznica. Wreszcie,
zwazywszy na elegancki i minimalistyczny wyglad spornego wzoru, catosciowe wrazenie, jakie
wywiera, jest inne niz catosciowe wrazenie wywierane przez wczesniejszy wzor, zdeterminowane
przez cechy bardziej funkcjonalne, a nie niedekoracyjne.

4. Ujawnienie

a) Kryteria oceny

Wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch GroBShandel (C-479/12, EU:C:2014.:75)

MUnchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH sprzedawata w Niemczech model pawilonu
ogrodowego z baldachimem, stworzony w 2004 r. Spotka ta, zgdajac dla swego wiasnego wzoru
ochrony przyznawanej niezarejestrowanym wzorom wspolnotowym, wszczefa postepowanie
0 naruszenie przeciwko spofce H. Gautzsch GroRhandel GmbH & Co. KG, ktéra od 2006 .
sprzedaje pawilon ogrodowy produkowany przez przedsiebiorstwo z siedzibg w Chinach.
MUnchener Boulevard Mobel Joseph Duna podniosta, ze éw pawilon ogrodowy byt kopig wzoru,
ktorego jest ona wiascicielem i ktory byt umieszczony w magazynach udostepnionych gtownym
przedsiebiorcom branzy.

Rozpatrujgc pytanie prejudycjalne, Trybunat wypowiedziat sie w przedmiocie zakresu pojecia
,udostepniania” iw tym wzgledzie orzekt, ze art. 11 ust. 2 rozporzgdzenia nr 6/2002 nalezy
interpretowac wten sposob, ze mozna uznal, iz niezarejestrowany wzor moze stac sie
dostatecznie znany dziatajgcym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branzy $rodowiskom
podczas zwyktego toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaty udostepnione
handlowcom dziatajgcym wtej branzy; ocena tego pozostaje jednak w gestii sgdu
rozpoznajgcego sprawy z zakresu wzorow wspoélnotowych w Swietle konkretnych okolicznosci
rozpatrywanej przez niego sprawy.

Co sie tyczy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzgdzenia nr 6/2002, jego wykfadni nalezy
dokonywac w ten sposob, ze mozna uznac, iz niezarejestrowany wzor, mimo ze zostat ujawniony
osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego warunku zachowania poufnosci, mogt
podczas zwyktego toku prowadzenia spraw nie sta¢ sie dostatecznie znany Srodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajgcym w Unii, jesli zostat ujawniony wytgcznie jednemu
przedsiebiorstwu tej branzy lub zostat przedstawiony wytgcznie w pomieszczeniu wystawowym
przedsiebiorstwa majgcego siedzibe poza terytorium Unii; jednak ocena tego pozostaje w gestii
sadu rozpoznajgcego sprawy z zakresu wzoréw wspolnotowych w Swietle konkretnych
okolicznosci rozpatrywanej przez niego sprawy.
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Wyrok z dnia 21 wrzesnia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
i C-405/15 P, EU:C:2017:720)%

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej?8, Trybunat,
rozpatrujgc odwotanie, orzekt, ze dany wzoér podlega porownaniu z innym wzorem w celu
stwierdzenia jego nowosci oraz w celu ustalenia jego indywidualnego charakteru tylko wowczas,
gdy ten inny wzor zostat udostepniony publicznie. W przypadku gdy wzor zostat uznany za
udostepniony publicznie, owo udostepnienie wywotuje skutki zaréwno w zakresie badania
nowosci wzory, jak i w zakresie indywidualnego charakteru.

Ponadto ,dana branza” wrozumieniu art.7 ust.1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie jest
ograniczona do branzy produktu, w ktérym sporny wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany.

Niemniej jednak nie ma zadnych podstaw do stwierdzenia, ze konieczne jest, by poinformowany
uzytkownik produktu, w ktérym sporny wzér jest zawarty lub zastosowany, znat wczesniejszy
wzor, jezeli ten ostatni wzor jest zawarty lub zastosowany w produkcie z branzy przemystu innej
niz ta, do ktérej odnosi sie sporny wzor.

Wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Visi/one/EUIPO - EasyFix (Plakietka informacyjna dla pojazdéw)
(T-74/18, EU:T:2019:417)%°

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej®, Sad wyjasnit,
ze wcelu wykazania ujawnienia wczesniejszego wzoru nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowa
analize. W pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢, czy informacje przedstawione we wniosku
0 uniewaznienie dowodzg z jednej strony okolicznosci Swiadczacych o ujawnieniu wzoruy,
a z drugiej strony, ze to ujawnienie miato miejsce przed datg zgtoszenia lub pierwszenstwa
spornego wzoru. W drugiej kolejnosci w przypadku gdyby wiasciciel spornego wzoru twierdzit,
ze byto inaczej, nalezy zbadac¢, czy owe okolicznosci faktyczne mogty w racjonalnej ocenie stac
sie znane Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajgcym w Unii podczas
zwyktego toku prowadzenia spraw, gdyz w przeciwnym razie ujawnienie zostanie uznane za
bezskuteczne i nie zostanie uwzglednione.

W rozpatrywanym przypadku Sad orzekt, iz chociaz nalezy wyrazi¢ ubolewanie, ze stuzby
administracyjne EUIPO doreczyty skarzacej dwa katalogi przedstawione w zatgczniku B do
wniosku o uniewaznienie z numeracjg, ktora nie byta ciggta i nie odpowiadata kolejnosci stron
oryginalnych katalogéw, to okoliczno$¢ taka nie moze w zaden sposob podwazy¢ legalnosci
zaskarzonej decyzji w zakresie dowodu na okolicznosci Swiadczgce o ujawnieniu ina fakt
wczesniejszego ujawnienia plakietki informacyjnej dla pojazdow przedstawionej w pkt 4
zaskarzonej decyzji w zwigzku z tym zatgcznikiem B, a w szczegdlnosci wartosci dowodowe]
owych dokumentdéw z punktu widzenia udowodnienia ujawnienia wczesniejszego wzoru.
Ponadto skarzaca nie wykazata ani nawet nie utrzymywata, ze okolicznosci danej sprawy mozna
W sposob racjonalny uznac za przeszkode dla tego, by owe fakty staty sie znane srodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajgcym w Unii podczas zwyktego toku prowadzenia
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Zobacz takze pozydje: 1.1.b ,Definicja wzoru” - ,Warunek widocznosci”, 1.2 ,Nowosc¢”, a takze wyrok z dnia 13 maja 2015 r., Group Nivelles/OHIM
— Easy Sanitary Solutions (Odptyw liniowy prysznica) (T-15/13, EU:T:2015:281).

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja I.1.b ,Definicja wzoru” - ,Warunek widocznosci”, s. 4.

Zobacz takze pozydja 1.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik”.

Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja I.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik’, s. 12.
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spraw. Z uwagi na brak odmiennych przestanek, ktore pozwolityby uzna¢, ze wspomniane
katalogi nie zostaty rozpowszechnione w owych wyspecjalizowanych Srodowiskach, Izba
Odwotawcza mogta, nie popetniajgc btedu, ustali¢, ze doszto do ujawnienia wczesniejszego
WZOru.

b) Domniemanie ujawnienia

o  Wyrok z dnia 21 maja 2015 r., Senz Technologies/OHIM - Impliva (Parasole) (T-22/13 i T-23/13,
EU:T:2015:310)

Senz Technologies BV byta wiascicielem dwoch wzoréow wspdlnotowych zarejestrowanych
w OHIM [obecnie EUIPQ], przedstawiajgcych parasole, na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002.
Wydziat Uniewaznien, uwzgledniajgc wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru ztozony przez
Impliva BV, uniewaznit prawa do zaskarzonych wzoréw na tej podstawie, ze pomimo ich nowego
charakteru byty one pozbawione indywidualnego charakteru w odniesieniu do wczesniejszego
patentu, ktory zostat ujawniony.

Sad, rozpatrujgc wniesiong do niego skarge na decyzje Izby Odwotawczej utrzymujgcg w mocy
decyzje Wydziatu Uniewaznien, ktdrg to skarge uwzglednit, przypomniat, ze wzdr uwaza sie za
udostepniony, gdy strona, ktéra powotuje sie na to udostepnienie, udowodnita okolicznosci
sktadajgce sie na to udostepnienie, i ze domniemanie to stosuje sie niezaleznie od miejsca,
w ktérym miaty miejsce okolicznosci sktadajgce sie na udostepnienie.

W ocenie Sadu kwestia tego, czy osoby wchodzgce w sktad Srodowisk wyspecjalizowanych
w danej branzy moga powzig¢ dostateczng wiedze na temat wydarzen, ktére miaty miejsce poza
terytorium Unii, pozostaje kwestig faktyczng, ktérej ustalenie zalezy od oceny konkretnych
okolicznosci danej sprawy. Aby przeprowadzi¢ wspomniang ocene, nalezy zbada¢, czy na
podstawie okolicznosci  faktycznych, ktére powinna przedstawi¢ strona podwazajgca
udostepnienie, trzeba uznac, ze sSrodowiska te nie miaty faktycznie mozliwosci powziecia wiedzy
0 okolicznosciach sktadajgcych sie na udostepnienie, przy uwzglednieniu tego, czego zasadnie
mozna wymagac¢ od tych Srodowisk w zakresie posiadania wiedzy na temat stanu sztuki
wzorniczej. Te okolicznosci faktyczne mogg dotyczy¢ sktadu Srodowisk wyspecjalizowanych, ich
kwalifikacji, zwyczajéw izachowan, zakresu ich dziatalnosci, obecnosci podczas wydarzen,
w ramach ktorych wzory sg prezentowane, cech charakterystycznych danego wzoru, takich jak
jego wspotzaleznos¢ od innych produktéw lub sektorow, i cech charakterystycznych produktéw,
w ktorych dany wzor zostat zawarty, w szczegdlnosci stopnia zawitoSci  technicznej
rozpatrywanego produktu. W kazdym razie nie mozna uwazac, ze wzor stat sie znany podczas
zwyktego toku prowadzenia spraw, jesli Srodowiska wyspecjalizowane w danej branzy mogty sie
z nim zapoznac tylko przez przypadek.

Ponadto Sad zauwazyt, ze art. 7 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002 w zaden sposdb nie wymaga,
by wczesniejszy wzor byt wykorzystywany do celdow wytwarzania lub sprzedazy jakiego$
produktu. Jednakze okolicznos¢, ze wzor nigdy nie zostat zawarty w produkcie, miataby
znaczenie tylko przy zatozeniu, ze wykazano, iz Srodowiska wyspecjalizowane w danym sektorze
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ogodlnie nie przegladaja rejestrow patentdw lub Srodowiska wyspecjalizowane w danym sektorze
ogolnie nie przywigzujg zadnej wagi do patentow.
¢) Dowdd ujawnienia

o  Wyrok z dnia 27 lutego 2018 r., Gramberg/EUIPO - Mahdavi Sabet (Futerat do telefonu
komérkowego) (T-166/15, EU:T:2018:100)

Sorouch Mahdavi Sabet uzyskat rejestracje wzoru wspolnotowego przedstawiajgcego futerat do
telefonu komorkowego. Claus Gramberg ztozyt do EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do
tego wzoru ze wzgledu na brak nowosci. Aby udowodnic ujawnienie wspomnianego wzory,
przedstawit on wydruki z ekranu witryny internetowej ,amazon.de”. 1zba Odwotawcza EUIPO
oddalita wniosek o uniewaznienie prawa do znaku ze wzgledu na to, ze dowody byty
niewystarczajgce do wykazania ujawnienia.

Sad, rozpatrujgc skarge, ktorg uwzglednit, wyjasnit wartos¢ dowodowg dowoddw pochodzgcych
z witryny sprzedazy online, na ktére powotano sie w celu wykazania ujawnienia danego wzoru.

W pierwszej kolejnosci Sad podkreslit, ze uwaza sie, iz wzér zostat udostepniony, gdy strona,
ktéra powotuje sie na udostepnienie, udowodnita okolicznosci skfadajgce sie na to
udostepnienie. Natomiast w celu obalenia tego domniemania to na stronie, ktora podwaza
udostepnienie, cigzy obowigzek wykazania w sposéb wymagany prawem, ze okolicznosci danej
sprawy moga w sposob racjonalny sta¢ na przeszkodzie temu, by owe fakty staty sie znane
Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy podczas zwyktego toku prowadzenia spraw.
Ujawnienie wczesniejszego wzoru nie moze zosta¢ wykazane za pomocg prawdopodobienstw
dotyczacych wystgpienia danej sytuacji lub domnieman, lecz powinno opiera¢ sie na
konkretnych iobiektywnych dowodach wykazujgcych faktyczne ujawnienie wczesniejszego
wzoru na danym rynku.

Oceny dowodow przedstawionych przez podmiot wnoszacy o uniewaznienie prawa do wzoru
nalezy dokonywac przy uwzglednieniu ich wzajemnych relacji. O ile bowiem niektore z tych
dowodow mogg by¢ same w sobie niewystarczajgce, aby wykazac ujawnienie wczesniejszego
wzoruy, o tyle gdy sg one rozpatrywane w powigzaniu lub fgcznie z innymi dokumentami lub
informacjami, mogg przyczyni¢ sie do wykazania ujawnienia. Ponadto, by dokona¢ oceny mocy
dowodowe] dokumentu, nalezy zweryfikowa¢ prawdopodobienstwo i prawdziwos¢ zawartych
w nim informacji. Nalezy zatem wzig¢ pod uwage w szczegolnosci pochodzenie dokumentu,
okolicznosci jego sporzgdzenia oraz jego adresata, a nastepnie na podstawie jego tresci zadac
sobie pytanie, czy wydaje sie on sensowny i wiarygodny.

Z obowigzujgcych uregulowan Unii majgcych zastosowanie do wzorow wspolnotowych wynika,
po pierwsze, ze podmiot wnoszacy o uniewaznienie prawa do wzoru moze dokona¢ wyboru
dowodu, jaki przedstawi EUIPO w celu wiasciwego uzasadnienia wniosku o uniewaznienie prawa
do wzoru, oraz, po drugie, ze Urzad powinien rozpatrzy¢ wszystkie przedstawione dowody, aby
dokonac stwierdzenia, czy faktycznie wykazujg one ujawnienie wczesniejszego wzoru.

W drugiej kolejnosci w odniesieniu do wartosci dowodowej wydrukdéw z ekranu witryny
internetowej Sad zauwazyt, ze nawet przy zatozeniu, ze mozna racjonalnie stwierdzic, iz tresc
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witryny internetowej moze by¢ zmieniona w kazdej chwili i ze owa tres¢ podlega utrudnione;
weryfikacji a posteriori, takie rozwazania nie mogg miec¢ zastosowania do wydrukéw z ekranu
dotyczacych witryny sprzedazy online ,amazon.de” zawierajgcych bezposrednio przed
wzmiankg dotyczgcg daty dostepnosci oferty numer ASIN (Amazon Standard Identification
Number), ktory stanowi jedyne odniesienie przypisywane kazdemu artykutowi wskazanemu
w katalogu umozliwiajgcym identyfikacje tego artykutu na platformie sprzedazy online Amazon.

Ponadto automatyczne stosowanie domniemania, ze tres¢ witryny internetowej lub wszelkiego
innego dokumentu elektronicznego moze by¢ zmieniona w kazdej chwili, bez powziecia
powaznych isprawdzonych watpliwosci, iz w danym wypadku dowody zostaty zmienione,
uczynitfoby bezskuteczng utrwalong w orzecznictwie Unii zasade, zgodnie z ktérg dowody
przedstawione przez podmiot wnoszacy o uniewaznienie prawa do wzoru nalezy rozpatrywac
we wzajemnej relagji.

e  Wyrok z dnia 6 czerwca 2019 r., Rietze/EUIPO - Volkswagen (Pojazd VW Caddy) (T-192/18,
EU:T:2019:379)

Wyrokiem tym Sad utrzymat w mocy decyzje EUIPO, zgodnie z ktérg uznano, ze wzor
przedstawiajgcy pojazd VW Caddy jest nowy w rozumieniu art. 5 rozporzgdzenia nr 6/2002 i ma
indywidualny charakter w rozumieniu art. 6 tego rozporzgdzenia. Zrodio dla tej sprawy
stanowito postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru wszczete przez skarzaca,
Rietze - niemieckg spotke, ktéra prowadzita sprzedaz modeli samochoddéw. Sporny wzor
przedstawiat model pojazdu VW Caddy, wprowadzony na rynek przez Volkswagena w 2011 r.
Aby dowiesS¢ wczesniejszego ujawnienia wzoru, skarzaca powotata sie na wczesniejszy model
tego samochodu, a mianowicie model VW Caddy (2K) Life, wprowadzony na rynek w 2004 r.

W pierwszej kolejnosci Sad oddalit argument skarzgcej, zgodnie z ktorym EUIPO powinno byfo,
po pierwsze, dokona¢ wywazenia cech kolidujgcych ze sobg wzorow, po drugie, przeanalizowad
ich elementy wspdlne i, po trzecie, wprowadzi¢ rozréznienie miedzy ich walorami estetycznymi
a wiasciwosciami technicznymi.

W drugiej kolejnosci Sad odrzucit argumentacje skarzgcej, ze EUIPO nie uwzglednito niektorych
dowodow zawierajgcych ilustracje wczesniejszego wzoru. Sad przypomniat, ze do strony, ktéra
wystapita z wnioskiem o uniewaznienie, nalezy doktadne ikompletne przedstawienie
wczesniejszego wzoru i ze od izby odwotawczej nie mozna wymagac, by dokonywata zestawienia
réznych przedstawien produktu, w ktorym wczesniejszy wzOr zostat zawarty, ani tez
zastepowata element widoczny na kilku z tych przedstawien elementem, ktdry zostat ukazany
na jednym tylko przedstawieniu.

o Wyrok z dnia 20 paZdziernika 2021 r., IMS Sports/EUIPO - Inter-Vion (Spiralna gumka do wtoséw)
(1-823/19, EU:T:2021:718)

JMS Sports sp. z 0.0. byta wiascicielem wzoru wspdlnotowego przedstawiajgcego spiralng gumke
do witoséw, zgtoszonego w dniu 24 czerwca 2010 r. do EUIPO. Inter-Vion S.A. ztozyta wniosek
O uniewaznienie prawa do tego wzoru, zwiaszcza ze wzgledu na to, ze byt on pozbawiony
nowosci. Aby udowodni¢ ujawnienie wczesniejszych wzordw, przedstawita ona zrzuty ekranu
stron internetowych z 2009 r.
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Izba Odwotawcza EUIPO uznata, ze ujawnienie wczesniejszych wzordw identycznych ze spornym
wzorem zostato udowodnione. Stwierdzita ona zatem, ze sporny wzor jest pozbawiony Nnowosci.

Sad, rozpatrujac skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktdrg to skarge oddalit, wyjasnit wartosc
dowodowg dowoddw pochodzacych ze stron internetowych, na ktére powofano sie w celu
wykazania daty ujawnienia danego wzoru®'.

Przede wszystkim Sad uznat za niedopuszczalne przedstawione po raz pierwszy przed nim
dowody uzyskane przy uzyciu ogdlnodostepnych narzedzi, takich jak wyszukiwarka Google
i Wayback Machine. Dowody te nie mieszczg sie bowiem w ramach stanu faktycznego sporu
istniejgcego przed Izbg Odwotawczg i nie mozna zatem brac ich pod uwage przy kontroli
zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji.

Nastepnie, przypomniawszy, ze wnoszgcy o uniewaznienie moze swobodnie dokona¢ wyboru
dowodu, Sad zauwazyt, ze pojawienie sie wizerunku wzoru w Internecie stanowi wydarzenie,
ktore mozna zakwalifikowac jako ,publikacje”, a zatem rodzaj ,publicznego udostepnienia”.
Wskazat on, ze moc dowodowa zrzutdw ekranu nie jest ograniczona.

W rozpatrywanej sprawie uznat on, ze zrzuty ekranu stron internetowych wyraznie pokazywaty
wzory identyczne ze spornym wzorem, petne adresy URL? tych stron internetowych oraz daty
publicznego udostepnienia, wczesniejsze niz data ztozenia wniosku o rejestracje spornego
wzoru. Ponadto zrzuty ekranu przedstawiaty dalsze informacje opatrzone znacznikiem czasu,
stanowigce komentarze internautow i wykazujgce publiczne udostepnienie w dniu 1 listopada
2009 .

W dodatku Sad podkreslit, ze sama abstrakcyjna mozliwos¢ manipulacji trescig lub datg strony
internetowej nie stanowi wystarczajgcej podstawy do podwazenia wiarygodnosci dowodu
W postaci zrzutu ekranu tej strony internetowej. Wiarygodnos¢ ta moze zosta¢ podwazona
jedynie poprzez powotanie sie na fakty, ktore w sposdb konkretny sugerujg manipulacje. Co
wiecej, nawet jesli zrzut ekranu Wayback Machine nie zawiera obrazu produktu, jest on
wiasciwym zrédtem informacji potwierdzajgcym rzetelnos¢ zrzutu ekranu przedmiotowej strony
internetowej. W konsekwencji Sad orzekt, ze ujawnienie zostato udowodnione.

Wreszcie, w odniesieniu do rozkfadu ciezaru dowodu, Sad wskazat, ze skoro wnoszgca
0 uniewaznienie przedstawita dowody z Internetu wskazujgce na ujawnienie wczesniejszych
wzorow, to do wiasciciela spornego wzoru nalezato wykazanie braku wiarygodnosci tych
dowodow. W tym wzgledzie nie wymagano od niego udowodnienia manipulacji dang strong
internetowy, lecz przedstawienia konkretnych okolicznosci stanowigcych wiarygodne oznaki
manipulacji, takich jak wyrazne oznaki podrobienia, bezsporne sprzecznosci w przedstawionych
informacjach i oczywiste niespdjnosci, uzasadniajgce watpliwosci co do autentycznosci zrzutow
ekranu.

31
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W rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.
Uniform Resource Locator.

Marzec 2023 r. 23



WZORY WSPOLNOTOWE

d) Okres karencji

Wyrok z dnia 14 czerwca 2011 r., Sphere Time/OHIM - Punch (Zegarek przymocowany do
smyczy) (T-68/10, EU:T:2011:269)3

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej*, Sad uzaleznit
zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wramach postepowania w sprawie
uniewaznienia od tego, by wiasciciel wzoru bedgcego przedmiotem wniosku o uniewaznienie
wykazat, ze jest tworcg wzoru powotywanego w celu uzasadnienia wspomnianego wniosku albo
nastepcg prawnym tego tworcy. Dla przypomnienia, art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002
pozwala na niewziecie pod uwage ujawnienia, jezeli wzor, dla ktorego wystgpiono o ochrone,
zostat udostepniony publicznie przez twodrce, jego nastepce prawnego lub osobe trzecig
w wyniku dostarczonej informacji lub dziatania podjetego przez twdrce lub jego nastepce
prawnego w okresie 12 miesiecy poprzedzajgcym date dokonania zgtoszenia lub przed datg
pierwszenstwa.

5. Wzér stanowigcy czes¢ sktadowg produktu ztozonego

a) Warunki ochrony

WVyrok z dnia 9 wrzesnia 2014 r., Biscuits Poult/OHIM - Banketbakkerij Merba (Ciastko) (T-494/12,
EU:T:2014:757)

Biscuits Poult SAS byfa wiascicielem wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w OHIM [obecnie
EUIPO], przedstawiajgcego ciastka, na podstawie rozporzgdzenia nr 6/2002. I1zba Odwotawcza,
uchylajac decyzje Wydziatu Uniewaznien oddalajgcg ztozony przez Banketbakkerij Merba BV
wniosek o uniewaznienie prawa do spornego wzoru, uniewaznifa prawo do spornego wzoru na
tej podstawie, ze byt on pozbawiony indywidualnego charakteru.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktdrg to skarge oddalit, Sad uznat, ze
niewidocznych cech spornego produktu, ktore nie majg zwigzku z jego wygladem, nie mozna
brac¢ pod uwage przy ustalaniu, czy sporny wzor moze zostac objety ochrona.

W wyroku tym Sad uscislit, ze art. 4 ust. 2 rozporzgdzenia nr 6/2002 ustanawia szczegdlng
zasade dotyczacg specyficznie wzordw stosowanych lub zawartych w produkcie, ktéry stanowi
cze$¢ sktadowg produktu ztozonego w rozumieniu art. 3 lit. ¢) tego rozporzgdzenia. Zgodnie z tg
zasadg owe wzory sg chronione wytgcznie wtedy, gdy po pierwsze, czes¢ sktadowa wigczona do
produktu ztozonego pozostaje widoczna podczas zwyktego uzywania tego produktu i, po drugie,
te widoczne elementy czesci sktadowej samodzielnie spetniajg wymogi co do nowosci
i indywidualnego charakteru. Majgc bowiem na uwadze szczegdlny charakter czesci produktu
ztozonego wrozumieniu art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, ktére mogg stal sie
przedmiotem produkdji i sprzedazy odrebnych od produkcji isprzedazy samego produktu
ztozonego, prawodawca uznat za zasadne przewidzenie mozliwosci zarejestrowania ich samych
jako wzorow, z zastrzezeniem jednak, ze bedg one widoczne po ich zawarciu w produkcie

33 Zobacz takze pozycja 1.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik” orazl.3.e ,Cato$ciowe wrazenie”.
34 Jedli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja |.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik’, s. 12.
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ztozonym, wytgcznie w odniesieniu do elementdw, ktére pozostang widoczne podczas zwyktego
uzywania produktu ztozonego, i w stopniu, w jakim czesci te same sg nowe i majg indywidualny
charakter. Sad wywiodt z tego, ze skoro dany produkt - w tym wypadku ciastko - nie jest
produktem ztozonym w rozumieniu art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, poniewaz nie sktada
sie z wielu czesci, ktére mogg by¢ zastepowane, umozliwiajac roztozenie i ponowne ztozenie
tego produktu, Izba Odwotawcza nie popetnita btedu, uznajac, iz niewidocznych cech produktu,
ktore nie majg zwigzku z jego wyglagdem, nie mozna bra¢ pod uwage przy ustalaniu, czy dany
wzOr moze zostac objety ochrong.

o  Wyrok z dnia 3 paZdziernika 2014 r., Cezar/OHIM - Poli-Eco (Wktadka) (T-39/13, EU:T:2014:852)

Cezar Przedsiebiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski byto wiascicielem wzoru
wspolnotowego  zarejestrowanego w OHIM  [obecnie EUIPO], przedstawiajgcego listwy
przypodfogowe, na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002. Wydziat Uniewaznien, uwzgledniajgc
ztozony przez Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z 0.0 wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru,
uniewaznit prawo do wzoru ze wzgledu na to, ze nie jest on nowy.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawcze] utrzymujgcg w mocy decyzje Wydziatu
Uniewaznien, ktdrg to skarge uwzglednit, Sad uznat, ze nowosci i indywidualnego charakteru
wzoru wspoélnotowego nie mozna ocenia¢ poprzez poréwnanie tego wzoru wspolnotowego
z wczesniejszym wzorem, ktory - jako czes¢ sktadowa produktu ztozonego - nie jest widoczny
podczas zwyktego uzywania produktu ztozonego.

Kryterium widocznosci - takie jak wyrazone w motywie 12 rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie
z ktérym ochrona przyznawana wzorom wspolnotowym nie powinna obejmowac czesci
sktadowych niewidocznych podczas normalnego uzywania produktu ani elementow czesci
niewidocznych, kiedy dana cze$¢ jest zamontowana - stosuje sie zatem do wzoru
wczesniejszego.

o  Wvrok z dnia 28 paZdziernika 2021 r., Ferrari (C-123/20, EU:C:2021:889)

W dniu 2 grudnia 2014 r. Ferrari SpA zaprezentowata po raz pierwszy publicznie model pojazdu
wysokiej klasy FXX K w komunikacie prasowym, ktory zawierat dwie fotografie ukazujgce
odpowiednio widok boczny i widok przedni tego pojazdu.

Od 2016 r. Mansory Design & Holding GmbH (zwana dalej ,spdtkg Mansory Design”) z siedzibg
w Niemczech produkowata isprzedawata zestawy akcesoriow do personalizacji, zwane
,<Zestawami tuningowymi”, stuzgce do modyfikacji postaci innego seryjnie produkowanego
modelu drogowego Ferrari w taki sposdb, aby upodobni¢ go do postaci Ferrari FXX K.

Ferrari wystgpito przeciwko spétce Mansory Design z powddztwem o stwierdzenie naruszenia
oraz z dodatkowymi zgdaniami, podnoszac, ze doszto do naruszenia praw przystugujgcych mu
Z tytutu trzech niezarejestrowanych wzoréw wspoélnotowych dotyczacych czesci modelu FXX K,
a mianowicie elementéw jego karoserii. Owe wzory wspoélnotowe miaty powsta¢ w momencie
opublikowania komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r.

Landgericht Dusseldorf (sad krajowy w Dusseldorfie, Niemcy) oddalit te zgdania w catosci.
Rozpoznawszy apelacje Ferrari, Oberlandesgericht Dusseldorf (wyzszy sad krajowy
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w Dusseldorfie, Niemcy) oddalit jego zgdania, orzekajac, ze pierwszy i drugi z wzordw, na ktore
sie powotano, nigdy nie istniat, poniewaz Ferrari nie wykazato spetnienia minimalnych wymogow
dotyczacych pewnej samodzielnosci i pewnej spdjnosci ksztattu, a trzeci z przywotywanych
wzorow wprawdzie istniat, jednak spétka Mansory Design nie naruszyta zwigzanych z nim praw.

Rozpatrujgc pytanie prejudycjalne, Trybunat wypowiedziat sie w kwestii, czy publiczne
udostepnienie obrazéw produktu, takie jak publikacja zdje¢ pojazdu, moze prowadzi¢ do
publicznego udostepnienia wzoru dotyczgcego czesci lub czesci sktadowej tego produktu, a jesli
tak, to w jakim stopniu postac tej czesci produktu lub czesci skladowej produktu ztozonego
powinna by¢ odrebna od produktu jako catosci, by mozna byto oceni¢, czy postac ta ma
indywidualny charakter.

Trybunat orzekt w szczegdlinosci, ze prawo Unii nalezy interpretowac w ten sposob, ze publiczne
udostepnienie obrazéw produktu, takie jak publikacja zdje¢ pojazdu, moze prowadzi¢ do
publicznego udostepnienia wzoru dotyczgcego czesci tego produktu lub czesci sktadowej tego
produktu jako produktu ztozonego, pod warunkiem ze postac tej czesci produktu lub czesci
sktadowej produktu ztozonego bedzie w ramach tego ujawnienia wyraznie rozpoznawalna®>.

W pierwszej kolejnosci Trybunat zauwazyt, ze materialne przestanki wymagane dla objecia
ochrong wzoru wspdlnotowego, niezaleznie od tego, czy jest on zarejestrowany, czy
niezarejestrowany, a mianowicie nowos¢ iindywidualny charakter, sg takie same zaréwno
w odniesieniu do samych produktéw, jak i do czesci danego produktu®. Jezeli takie materialne
warunki sg spetnione, formalnym warunkiem dla powstania niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego jest jego publiczne udostepnienie na zasadach okreslonych w art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/200237. Aby publiczne udostepnienie wzoru produktu jako catosci
oznaczato jednoczesnie ujawnienie wzoru czesci tego produktu, konieczne jest, aby postac tej
czesci produktu byta wyraznie rozpoznawalna w momencie dokonania tego ujawnienia. Nie
wigze sie to jednak z natozeniem na tworcow obowigzku ujawnienia w sposéb odrebny kazdej
czesci ich  produktéw, w odniesieniu do ktorych chcg oni skorzysta¢  z ochrony
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego.

W drugiej kolejnosci Trybunat podkreslit, ze pojecie ,indywidualnego charakteru” w rozumieniu
art. 6 rozporzgdzenia nr 6/2002% okresla nie stosunek miedzy wzorem produktu a wzorami
sktadajgcych sie na niego czesci, lecz stosunek miedzy tymi wzorami a innymi wczesniejszymi
wzorami. Aby mozna byto zbada¢, czy postac czesci produktu lub czesci sktadowe] produktu
ztozonego spetnia przestanke indywidualnego charakteru, konieczne jest, by dana czesSc lub
cze$¢ sktadowa stanowita widoczny fragment produktu lub produktu ztozonego, wyraznie
wyodrebniony dzieki liniom, konturom, kolorystyce, ksztattom lub specjalnej teksturze. Oznacza
to, ze postac tej czesci produktu lub tej czesci sktadowej produktu ztozonego powinna byc

35
36
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W rozumieniu art. 3 lit. a) i ¢), art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

W rozumieniu art. 4-6 rozporzadzenia nr 6/2002.

Zgodnie z tym przepisem ,uwaza sie, ze wzor zostat publicznie udostepniony [w Unii], jezeli zostat w taki sposéb opublikowany, wystawiony,
wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze wydarzenia te mogty stac sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia
spraw srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajagcym [w Uniil".

Artykut 6 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi, ze wzér jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jeéli cato$ciowe wrazenie, jakie
wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na tym uzytkowniku wzor, ktéry zostat udostepniony
publicznie.
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zdolna sama w sobie do wywotania catosciowego wrazenia i nie moze by¢ catkowicie wtopiona
w catosciowy produkt.

b) Naprawa produktu ztozonego

o  Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i DAmato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992)

Spotki Audi i Porsche byty wiascicielami szeregu wzordw wspdélnotowych oryginalnych obreczy
ze stopow aluminium. Acacia wytwarzata i sprzedawata repliki obreczy, czesto estetycznie lub
funkcjonalnie identyczne z oryginalnymi obreczami. Spotki Audi iPorsche wniosty skargi
odpowiednio przed Tribunale di Milano (sgd w Mediolanie, Wtochy) i przed Landgericht Stuttgart
(sad krajowy w Stuttgarcie, Niemcy) majgce na celu stwierdzenie, ze produkdja i sprzedaz przez
spotke Acacia przedmiotowych obreczy stanowi naruszenie nalezgcych do nich wzordw
wspolnotowych. Sady odsytajace, wioski iniemiecki, do ktorych wniesiono apelacje od
odnosnych dwdch orzeczen, zawiesity postepowanie w celu zwrdcenia sie do Trybunatu
z pytaniami prejudycjalnymi dotyczacymi wyktadni klauzuli ,naprawy” przewidzianej w art. 110
ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002.

Klauzula ta stanowi, ze ochrona z tytutu wzoru wspdlnotowego nie przystuguje w odniesieniu do
wzoru, ktory stanowi czes$¢ sktadowa produktu ztozonego wykorzystywanego do celow naprawy
tego produktu ztozonego, aby przywréci¢ mu jego pierwotng postac.

Trybunat, zapytany o to, czy art. 110 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002 uzaleznia przewidziane
w nim wytgczenie ochrony od przestanki, ze chroniony wzor danej czesci zalezy od wygladu
produktu ztozonego, w ktérym ona wystepuje, podkreslit cel, jaki przyswieca art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, ktérym jest zapobieganie tworzeniu zamknietych rynkéw dla
niektorych czesci zamiennych, a w szczegdlnosci ochrona konsumenta, ktory zakupit produkt
dtugotrwaty, ktéry moze by¢ kosztowny, przed zwigzaniem w nieskornczonos¢ z producentem
produktu ztozonego przy zakupie czesci zewnetrznych. W tym kontekscie oraz na podstawie
wyktadni literalnej i celowosciowej Trybunat orzekt, ze zakres tego pojecia nie ogranicza sie do
czesci wchodzacych w sktad danego produktu ztozonego, ,0d ktérego wygladu uzalezniony jest
chroniony wzor”, podkreslajgc, ze taka wyktadnia sprzyja celowi klauzuli ,naprawy”,
polegajgcemu na ograniczeniu tworzenia zamknietych rynkow dla czesci zamiennych.

Zapytany ponadto o przestanki zastosowania wykluczenia przewidzianego w klauzuli ,naprawy”,
Trybunat zauwazyt przede wszystkim, ze wspomniane wykluczenie moze mie¢ zastosowanie
wytgcznie  w odniesieniu do czesci, ktére podlegajg ochronie na podstawie wzoru
wspolnotowego i ktdre w zwigzku z tym spetniajg przestanki ochrony okreslone w szczegdInosci
w art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002. Przepis ten zapewnia ochrone produktu stanowigcego
cze$¢ sktadowg produktu ztozonego, jezeli zjednej strony cze$¢, raz wigczona w produkt
ztozony, pozostaje widoczna podczas normalnego uzytkowania tego produktu, a z drugiej
strony jezeli widoczne cechy czesci spetniajg jako takie warunki nowosci i indywidualnego
charakteru, wymagane przez art. 4 ust. 1 tego rozporzgdzenia. Tak jest wkasnie w przypadku
wzordw wspolnotowych obreczy, ktorych wiascicielami sg owi producenci.

Nastepnie Trybunat uznat wspomniane obrecze za ,czesci produktu ztozonego” w rozumieniu
art. 110 ust. 1, jako ze obrecz stanowi element samochodu, w przypadku braku ktérego to
elementu produktu tego nie mozna bytoby normalnie uzywal. Co sie tyczy przestanki
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wymagajacej, aby dana czes¢ byta ,uzywana [..] w celu umozliwienia naprawy tego produktu
ztozonego”, Trybunat zauwazyt, ze klauzula ,naprawy” wyklucza wszelkie wykorzystanie czesci do
celdw ozdobnych lub zwygody, takich jak w szczegdlnosci wymiana czesci ze wzgleddw
estetycznych lub z powodu indywidualizacji produktu ztozonego, lecz przeciwnie, wymaga, aby
wykorzystanie czesci byto konieczne w celu naprawy produktu ztozonego, ktory ulegt
uszkodzeniu. Wreszcie, Trybunat uznat, ze naprawa powinna by¢ dokonana w celu przywrécenia
jego pierwotnego wygladu. W tym wzgledzie Trybunat podkreslit konieczng widocznos¢ czesci
uzytej do przywrdcenia pierwotnego wygladu produktowi ztozonemu w rozumieniu tego
przepisu. W Swietle tych rozwazan Trybunat doszedt do wniosku, ze art. 110 ust.
rozporzadzenia nr 6/2002 stosuje sie wylgcznie do czesci produktu ztozonego, ktore sg
wizualnie identyczne z czeSciami oryginalnymi, co nie ma miejsca w przypadku czesci zamiennej
nieodpowiadajacej pod wzgledem barwy lub rozmiaru oryginalnej czesci lub jesli wyglad
produktu zostat zmieniony od momentu wprowadzenia na rynek.

Wreszcie, zapytany o to, czy mozliwos¢ skorzystania z wytgczenia przewidzianego w art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wymaga od producenta lub sprzedawcy czesci sktadowej
produktu ztozonego, by dopilnowat, aby cze$¢ ta mogta zosta¢ nabyta wytgcznie w celach
naprawy, a jesli tak, to w jaki sposéb, Trybunat podkreslit, ze na producencie lub sprzedawcy
czesci produktu ztozonego, ktory chciatby korzysta¢ z odstepstwa przewidzianego w tym
przepisie, Cigzy obowigzek starannosci. Ztego tytutu spoczywa na nich przede wszystkim
obowigzek jasnego iwidocznego powiadomienia uzytkownika na dalszym etapie taricucha
dostaw przez informacje na produkcie, na jego opakowaniu, w katalogach lub dokumentach
sprzedazy o tym, ze czeSC ta zawiera wzor, ktérego nie sg wiascicielami, oraz o tym, iz cze$¢ ta
jest przeznaczona wytgcznie do wykorzystania w celu umozliwienia naprawy produktu
ztozonego w celu przywrdcenia mu jego poczatkowego wygladu. Ich obowigzkiem jest
zapewnienie, za pomocg odpowiednich srodkow, w tym w szczegdlnosci srodkdw umownych,
ze uzytkownicy na dalszym etapie fancucha dostaw nie przeznaczg tych czesci do uzytku, ktory
jest niezgodny z warunkami okreslonymi w art. 110 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002, a takze
powstrzymanie sie od sprzedazy takiej czesci, gdy tylko dowiedzg sie lub gdy majg uzasadnione
powody, aby wiedzie¢, ze cze$¢ ta nie zostanie wykorzystana w przepisanych warunkach.

6. Wzory wynikajace z ich funkcji technicznej i wz6r wzajemnych potaczen

Wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172)

DOCERAM GmbH jest wtascicielem licznych wzoréw wspoélnotowych zarejestrowanych dla
spawalniczych kotkéw centrujgcych. Spotka ta wniosta powddztwo o zaprzestanie szkodliwych
praktyk przeciwko CeramTec GmbH, ktéra rowniez wytwarzata i wprowadzata do obrotu kotki
centrujgce takich samych rodzajow jak te objete owymi chronionymi wzorami. W nastepstwie
powddztwa wzajemnego o uniewaznienie prawa do tych wzordw zostaty uniewaznione na tej
podstawie, ze cechy postaci rozpatrywanych produktow wynikaty wytgcznie zich funkcji
technicznej.

Rozpatrujgcy spor Oberlandesgericht Dusseldorf (wyzszy sad krajowy w Dusseldorfie, Niemcy)
postanowit zwrocic sie do Trybunatu z pytaniem prejudycjalnym i zapytat o to, czy dla oceny, czy
cechy postaci produktu wynikajg wytgcznie zjego funkdji technicznej, rozstrzygajgce jest
istnienie alternatywnych wzorow.
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Trybunat orzekt, po pierwsze, ze art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac
w ten sposob, ze aby oceni¢, czy cechy postaci produktu wynikajg wytgcznie z jego funkcji
technicznej, nalezy ustali¢, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem okreslajgcym te cechy,
a istnienie alternatywnych wzordw nie jest rozstrzygajgce w tym wzgledzie.

Przede wszystkim bowiem w aspekcie jezykowym Trybunat stwierdzit, ze wart. 8 ust.
rozporzadzenia nr 6/2002 nie okreslono zadnego kryterium oceny, czy rozpatrywane cechy
postaci produktu wynikajg wytgcznie z jego funkcji technicznej, a takze ze z zadnego przepisu
tego rozporzadzenia nie wynika, iz istnienie alternatywnych wzoréw umozliwiajgcych spetnienie
takiej samej funkgji technicznej jak funkcja rozpatrywanego produktu stanowi jedyne kryterium
umozliwiajgce okreslenie zastosowania wspomnianego przepisu.

Nastepnie, co sie tyczy kontekstu, Trybunat zauwazyt, ze art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
stanowi czes¢ sekcji 1 tytutu Il tego rozporzadzenia, zatytutowanej ,Wymagania dotyczace
ochrony”, i dotyczy wypadku, gdy ochrona nie jest przyznawana na mocy wzoru wspolnotowego
cechom postaci produktu, gdy wynikajg one wyfgcznie z jego funkcji technicznej. Ponadto
zgodnie z motywem 10 wspomnianego rozporzadzenia z wytgczenia ochrony w takim wypadku
nie wynika, iz wzér powinien posiadac jakos¢ estetyczng. Trybunat wywiddt z tego, ze nie jest
konieczne, aby postac¢ danego produktu miata aspekt estetyczny, by mozna byto jg chronic¢ na
mocy tego rozporzadzenia.

Przypomniat on jednak, ze posta¢ wzoru stanowi jego element decydujgcy i ze takie stwierdzenie
ma na celu wsparcie wyktadni art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie z ktérg przepis
ten wytgcza z okreslonej w tym rozporzgdzeniu ochrony wypadki, gdy konieczno$¢ spetnienia
funkgji technicznej danego produktu jest jedynym czynnikiem decydujgcym o wyborze przez
tworce cechy postaci tego produktu, podczas gdy wzgledy o innym charakterze, w szczegdInosci
wzgledy zwigzane z wizualnym aspektem wspomnianego produktu, nie odgrywajg zadnej roli
w ramach wyboru tej cechy.

Wreszcie, Trybunat uznat, ze taki sposob wyktadni znajduje takze potwierdzenie w zamierzonym
w ramach rozporzadzenia nr 6/2002 celu. Z motywow 5 i 7 wspomnianego rozporzadzenia
wynika bowiem, ze ma ono na celu stworzenie wzoru wspolnotowego stosowanego
bezposrednio w kazdym panstwie cztonkowskim, ktéry bedzie chroniony w obrebie jednego
obszaru obejmujgcego wszystkie panstwa cztonkowskie, a takze wspieranie innowadji i rozwoju
nowych produktéw oraz inwestycji wich produkcje poprzez rozszerzong ochrone wzoru
przemystowego. Co sie tyczy wszczegdlnosci art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002,
rozpatrywanego w Swietle motywu 10 tego rozporzadzenia, przepis ten ma na celu
zapobieganie temu, by wstrzymywano innowacje technologiczne poprzez przyznawanie
ochrony wzoru cechom wynikajgcym wytgcznie z ich funkgji technicznej.

Po drugie, Trybunat orzekt, ze aby okresli¢, czy dane cechy postaci produktu wynikajg wytgcznie
zjego funkcji technicznej, sad krajowy powinien uwzgledni¢ wszystkie istotne obiektywne
okolicznosci kazdego rozpatrywanego wypadku oraz ze nie nalezy w tym wzgledzie opierac sie
na postrzeganiu przez ,obiektywnego obserwatora”.

Trybunat uscislit, ze takiej oceny nalezy dokonywac w szczegdlnosci w kontekscie danego wzoru,
obiektywnych okolicznosci ukazujgcych powody takiego wyboru cech postaci danego produktu,
danych dotyczgcych jego uzywania czy tez istnienia alternatywnych wzoréw umozliwiajgcych
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zrealizowanie tej samej funkgji technicznej, pod warunkiem ze te okolicznosci, dane lub to
istnienie zostang poparte wiarygodnymi dowodami.

Wyrok z dnia 18 listopada 2020 r., Tinnus Enterprises/EUIPO - Mystic Products i Koopman
International (Urzqdzenia do dystrybugji plynéw) (T-574/19, EU:T:2020:543)%°

Tinnus Enterprises LLC byta wiascicielem wzoru wspdélnotowego zgtoszonego w EUIPO w dniu
10 marca 2015r. iprzeznaczonego do stosowania w produkcie: ,urzgdzenia do dystrybucji
ptyndw”. W dniach 7 czerwca 2016 r. i 19 kwietnia 2017 r. Mystic Products Import & Export SL
I Koopman International BV ztozyty wniosek o uniewaznienie prawa do spornego wzoru.
Powofaty sie one w szczegdlnosci na art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, na podstawie
ktorego wzor wspolnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikajgcych wytgcznie z jego
funkcji technicznej.

Decyzjg potwierdzajgcg z dnia 12 czerwca 2019 r. Izba Odwotawcza EUIPO uniewaznita prawo
do przedmiotowego wzoru, stwierdzajac, ze opiera sie on na cechach postaci produktu, ktéry
stanowig urzadzenia do dystrybucji ptynéw, wynikajacych wytgcznie z funkgji technicznej tego
produktu.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, Sgd dokonat po raz
pierwszy wykfadni art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, na podstawie ktérego wzor
wspolnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikajgcych wytgcznie zjego funkcji
technicznej, uzupetniajgc w ten sposéb analize przeprowadzong przez Trybunat w wyroku
z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM™,

Przede wszystkim Sad przypomniat, ze zgodnie z wyrokiem DOCERAM, aby oceni¢, czy cechy
postaci produktu wynikajg wytgcznie z jego funkdji technicznej, nalezy ustali¢, czy ta funkcja jest
jedynym czynnikiem determinujgcym te cechy, przy czym istnienie alternatywnych wzorow nie
jest rozstrzygajgce w tym wzgledzie. Ocena ta powinna obejmowac trzy etapy, ktorymi sg
okreslenie funkgji technicznej danego produktu, analiza cech postaci tego produktu i badanie,
czy wSwietle wszystkich istotnych obiektywnych okolicznosci cechy te wynikajg wytgcznie
z funkcji technicznej owego produktu. Sgd uscislit, ze gdy cho¢ jedna z cech postaci danego
produktu nie wynika wytgcznie z funkcji technicznej tego produktu, dany wzér pozostaje wazny
I sprawia, ze ta cecha zostaje objeta ochrona.

Sad wskazat takze, ze jesli wszystkie cechy postaci danego produktu wynikajg wytgcznie z jego
funkcji technicznej, wzor nie bedzie wazny, chyba ze pofgczenie owych cech jest podyktowane
wzgledami, ktére nie sg zwigzane wytgcznie z koniecznoscig spetnienia funkcji technicznej
danego produktu, i wywotuje w szczegdInosci catosciowe wrazenie wizualne wykraczajgce poza
zwykig funkcje techniczna.

Nastepnie, przypomniawszy, ze ustalenia cech postaci produktu nalezy dokonywac w kazdym
konkretnym przypadku badz to w drodze zwyktej analizy wzrokowej wzoru, bgdz poprzez jego
pogtebione badanie, Sad potwierdzit podejscie przyjete przez EUIPO i stwierdzit, ze okolicznos¢,
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Odwotanie wniesione od tego wyroku nie zostato przyjete do rozpoznania (postanowienie z dnia 5 maja 2021 r., Tinnus Enterprises/EUIPO
C-29/21 P, EU:C:2021:357).

Zobacz wyrok Trybunatu z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), przedstawiony w niniejszej fiszce tematycznej w pozycji
1.6 ,Wzory wynikajgce z ich funkgji technicznej i wzér wzajemnych pofgczen, s. 29.
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iz cechy postaci rozpatrywanego produktu i jego indywidualne elementy sktadowe sg zbiezne,
nie oznacza, ze EUIPO popetnito bfgd przy okreslaniu wspomnianych cech.

Dodatkowo Sad przypomniat, ze zgodnie z wyrokiem DOCERAM istnienie alternatywnych
wzorow umozliwiajgcych realizacje tej samej funkgji technicznej stanowi istotng okolicznos¢
obiektywng, ktérg nalezy wzig¢ pod uwage przy ocenie, czy cechy postaci danego produktu
wynikaja wytgcznie z jego funkcji technicznej. W tym wzgledzie Sad uznat, ze EUIPO w swojej
analizie rozpatrywanego wzoru stusznie uwzglednito nie tylko istnienie innych wzoréw
posiadanych przez Tinnus Enterprises, lecz rowniez inne istotne obiektywne okolicznosci, w tym
w szczegOInosci europejskie zgtoszenie patentowe tej spotki, co pozwolito mu ustali¢, ze

wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikajg wytgcznie z jego funkcji techniczne).

Wreszcie, Sgd stwierdzit, ze EUIPO wzieto pod uwage wszystkie istotne obiektywne okolicznosci
poparte wiarygodnymi dowodami, co doprowadzito je do stwierdzenia, ze o0 postaci
rozpatrywanego produktu nie zdecydowato szczegdlne potgczenie jego cech podyktowane
wzgledami estetycznymi, lecz ze postac ta wynika wytgcznie z funkgji technicznej wspomnianego
produktu.

7. Kolizja z wczeSniejszym wzorem

Wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM - PepsiCo (Przedstawienie
okrqgtej podstawki do celéw promocyjnych) (T-9/07, EU:T:2010:96)*'

PepsiCo byta wiascicielem zarejestrowanego w OHIM [obecnie EUIPO] wzoru wspdlnotowego
przedstawiajgcego artykuty promocyjne do gier na podstawie rozporzgdzenia nr 6/2002. Izba
Odwotawcza, uchylajgc decyzje Wydziatu Uniewaznien uwzgledniajgcg ztozony przez Grupo
Promer wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru, uznafa, ze sporny wzor nie koliduje
Z wczesniejszym wzorem.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, Sad stwierdzit niewaznos¢ wspomnianej
decyzji, uznajac, ze rdznice miedzy kolidujgcymi ze sobg wzorami sg niewystarczajgce do
wywotania u poinformowanego uzytkownika odmiennego catosciowego wrazenia.

Sad uscislit, ze wykaz podstaw uniewaznienia prawa do wzoru wspélnotowego zawarty w art. 25
ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002 nalezy uznac za wyczerpujacy inie obejmuje on ztej wiary
wiasciciela spornego wzoru wspolnotowego. Sad zdefiniowat réwniez niektére podstawowe
pojecia rozporzadzenia nr 6/2002. W odniesieniu do pojecia ,kolizji" Sad zauwazyt, ze art. 25
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposob, ze wzor wspolnotowy
koliduje ze wzorem wczesniejszym wowczas, gdy nie wywotuje u poinformowanego uzytkownika
innego, jezeli uwzgledni¢ stopien swobody twoércy przy jego opracowywaniu, catosciowego
wrazenia niz to wywierane przez wczesniejszy wzor, na ktory sie powotano. Poza tym Sad
wyjasnit zakres pojec stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru, poinformowanego
uzytkownika i catosciowego wrazenia. Co sie tyczy stopnia swobody twdrcy przy opracowywaniu
wzoru, Sad orzekt, ze nalezy go okreslac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
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Odwotanie wniesione od tego wyroku zostato oddalone wyrokiem z dnia 20 pazdziernika 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic
(C-281/10 P, EU:C:2011:679), przedstawionym w pozydji 1.3.c ,Indywidualny charakter” - ,Poinformowany uzytkownik”.

Marzec 2023 r. 31


https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-9/07
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-9/07
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-281/10

WZORY WSPOLNOTOWE
z wkasciwosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze
przepisow prawnych majgcych zastosowanie do takiego produktu.

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r., Bibita Group/EUIPO - Benkomers (Butelka na napoje)
(T-326/20, EU:T:2021:208)

W dniu 13 marca 2017 r. Benkomers OOD dokonat w EUIPO zgtoszenia do rejestracji wzoru
wspolnotowego przedstawiajgcego butelke na napoje. W nastepstwie rejestracji wzoru
skarzaca, Bibita Group, wystapita z wnioskiem o uniewaznienie prawa do tego wzoru, w ktorego
uzasadnieniu powotata sie na art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporzgdzenia nr 6/2002. Bibita
Group podniosta, ze poniewaz w kontekscie art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia nr 6/2002 nalezy
stosowac te same kryteria co przy ocenie indywidualnego charakteru na podstawie art. 25 ust. 1
lit. b) w zwigzku z art. 6 tego rozporzgdzenia, sporny wzor jest pozbawiony indywidualnego
charakteru w stosunku do wzoru, ktérego jest ona wiascicielem i ktéry byt chroniony przed
ztozeniem wniosku o rejestracje spornego wzoru. Wniosek o uniewaznienie*? zostat oddalony
przez Wydziat Uniewaznien, a Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie.

W wyroku tym Sad oddalit odwotanie wniesione przez Bibita Group od decyzji Izby Odwotawcze]
i wyjasnit pojecie ,kolizji” w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia nr 6/2002.

Przede wszystkim Sad przypomniat, iz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 25 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposob, ze wzor wspolnotowy koliduje ze
wzorem wczesniejszym wowczas, gdy nie wywotuje u poinformowanego uzytkownika innego,
jezeli uwzglednic stopien swobody tworcy przy jego opracowywaniu, catosciowego wrazenia niz
to wywierane przez wczesniejszy wzor, na ktory sie powotano.

Nastepnie w odniesieniu do argumentu, ze wczesniejszy wzor korzysta ze szczegdlnie szerokiej
ochrony, Sad wyjasnit, ze pomimo odniesienia sie w motywie 14 rozporzgdzenia nr 6/2002 do
istnienia ,wyraznej” réznicy pomiedzy cato$ciowym wrazeniem wywieranym przez sporne wzory
brzmienie art. 6 tego rozporzadzenia jest jasne ijednoznaczne. A zatem zgodnie
z orzecznictwem odnoszgcym sie do tego przepisu do celdw stosowania art. 25 ust. 1 lit. d) tego
rozporzadzenia i oceny istnienia kolizji miedzy rozpatrywanymi wzorami nalezy przyjac, ze wzor
moze korzystaC zochrony przyznanej przez wzor wspolnotowy, jezeli wywotuje na
poinformowanym uzytkowniku catosciowe wrazenie odmienne od wrazenia wywotanego przez

wczesniejszy wzor.

Ponadto Sad podkreslit, ze nawet gdyby zostato ustalone, ze w dniu jego rejestracji ksztaft
wczesniejszego wzoru byt catkowicie nowy w danym sektorze przemystu, wyjgtkowosc¢ takiego
ksztattu nie przyznaje temu wzorowi szerszej ochrony niz ta, z ktorej korzysta on na podstawie
rozporzadzenia nr 6/2002. W dodatku domniemany niespotykany charakter lub oryginalnosc¢
wygladu wczesniejszego wzoru nie ma wptywu na ocene indywidualnego charakteru spornego
WZzoru.
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Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 6/2002, ze zmianami, wzér wspdlnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny wtedy, gdy
koliduje on zwcze$niejszym wzorem, ktéry zostat publicznie udostepniony po dacie dokonania zgloszenia lub, jezeli zastrzezono
pierwszenstwo, po dacie pierwszenstwa wzoru wspélnotowego i ktéry jest chroniony od daty wczesniejszej niz wspomniana data poprzez
prawo do wzoru zarejestrowanego zgodnie z Aktem genewskim Porozumienia haskiego dotyczacego miedzynarodowej rejestracji wzoréw
przemystowych, przyjetym w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r., ktéry zostat zatwierdzony decyzjg Rady 2006/954/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.
(Dz.U. 2006, L 386, s. 28) i ktdry jest skuteczny we Wspdlnocie, lub dokonanie zgtoszenia takiego prawa.
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Wreszcie, przypomniawszy kryteria oceny indywidualnego charakteru wzoru wspoélnotowego,
Sad przystgpit do oceny catosciowego wrazenia, jakie wywierajg przedmiotowe wzory na
poinformowanym uzytkowniku. Podkreslit on, ze ocena, jakiej nalezy dokona¢ w tym wzgledzie,
obejmuje uwzglednienie wszystkich elementow rdznicujgcych rozpatrywane wzory poza tymi,
ktdre nie sg wystarczajgco zaznaczone, by wptyng¢ na wspomniane catosciowe wrazenie.

Tymczasem miedzy omawianymi wzorami istniejg znaczne réznice. W konsekwendji Sad orzekt,

ze Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze sporny wzor nie koliduje z wczesSniejszym wzorem
w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozpatrywanego rozporzgdzenia.

8. Uzycie oznaczenia odrézniajgcego w pbézniejszym wzorze

e  Wyrok z dnia 12 maja 2010 r., Beifa Group/OHIM - Schwan-Stabilo SchwanhdupBer (Przyrzad do
pisania) (T-148/08, EU:T:2010:190)

Beifa Group Co. Ltd. byta wifascicielem wzoru wspodlnotowego zarejestrowanego w OHIM
[obecnie EUIPQ], przedstawiajgcego przyrzady do pisania, na podstawie rozporzgdzenia
nr 6/2002. Wydziat Uniewaznien, do ktérego wptynat wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru
ztozony przez Schwan-Stabilo SchwanhauBBer GmbH & Co. KG, wiasciciela wczesniejszego
tréjwymiarowego znaku towarowego, uniewaznit prawo do spornego wzoru. Wydziat
Uniewaznien uznat w istocie, ze wczesniejszy znak towarowy zostat uzyty w spornym wzorze,
wskutek czego wzor ten byt do niego podobny. Wobec tego, ze towary objete rejestracja
spornego wzoru i wczesniejszego znaku towarowego sg identyczne, istniato zdaniem Wydziatu
Uniewaznien prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfgd odbiorcow, do ktérych skierowane
byty te towary.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej utrzymujgcej w mocy decyzje Wydziatu
Uniewaznien, Sad stwierdzit niewaznos¢ wspomniane] decyzji idostarczyt szczegotowych
wyjasnien w zakresie wykfadni art. 25 ust. 1 lit. €) rozporzgdzenia nr 6/2002, ktéry stanowi, ze
wzor wspolnotowy moze zostaC uniewazniony tylko wtedy, gdy oznaczenie posiadajgce
zdolnos¢ odrozniajgcg zostato uzyte w pozniejszym wzorze, a prawo wspolnotowe lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega to oznaczenie, upowaznia wiasciciela prawa do tego
znaku do zakazywania takiego uzywania. W ocenie Sgdu wspominany artykut obejmuje réwniez
przypadki podobienstwa, a nie tylko identycznosci oznaczen, zatem lIzba Odwotawcza nie
popefnita btedu pod wzgledem prawnym, dokonujgc takiej wyktadni tego przepisu, zgodnie
z ktdrg wiasciciel oznaczenia odrdzniajgcego moze sie na nie powota¢ w celu uniewaznienia
pdzniejszego wzoru wspolnotowego, jezeli we wspomnianym wzorze zostato uzyte oznaczenie
wykazujgce podobienstwo do jego oznaczenia.

Sad rozwazyt ponadto kwestie sposobu, wjaki wiasciciel wzoru wspoélnotowego
zakwestionowanego we wniosku 0 uniewaznienie opartym na istnieniu wczesniejszego
oznaczenia moze zazgdac przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania tego oznaczenia
wobec braku wrozporzgdzeniu nr 6/2002 szczegdlnych przepiséw dotyczacych  tej
problematyki. Sad zauwazyt, ze wspomniane zadanie winno by¢ sformutowane wyraznie
i przedstawione EUIPO  w odpowiednim terminie. Zadanie przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania wczesniejszego oznaczenia, na ktore powotano sie w uzasadnieniu
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wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru wspoélnotowego, nie moze natomiast zostac
wysuniete po raz pierwszy w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg.

o Wyrok z dnia 24 wrze$nia 2019 r., Piaggio & C/EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group
(Mopedy) (T-219/18, EU:T:2019:681)*

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd byta wiascicielem wzoru wspdélnotowego
zarejestrowanego w EUIPO, przestawiajgcego motorowery imotocykle, na podstawie
rozporzadzenia nr 6/2002. Izba Odwotawcza EUIPO, uchylajgc decyzje Wydziatu Uniewaznien
uwzgledniajgcg ztozony przez Piaggio & C. SpA wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru,
uznata, ze sporny wzor nie jest pozbawiony nowosci ani indywidualnego charakteru.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktorg to skarge oddalit, Sad orzekt, ze Izba
Odwotawcza nie popetnita btedu w ocenie, uznajac, ze do celdw stosowania art. 25 ust. 1 lit. e)
rozporzadzenia nr 6/2002 w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcow nie istnieje jakiekolwiek
prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfgd, ktére obejmowatoby prawdopodobieristwo
skojarzenia.

W wyroku tym Sad wyjasnit zakres ipojecia dotyczace podstawy uniewaznienia prawa do
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego wynikajgcej z uzycia we wzorze wczesniejszego
oznaczenia odrozniajgcego z naruszeniem art. 25 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie Sad stwierdzit, ze z uwagi z jednej strony na catosciowe wrazenie wizualne
wywierane przez powotany przez Piaggio & C. wczesniejszy znak towarowy tworzony przez
tréjwymiarowy ksztatt skutera chroniony takze wczesniejszym wzorem, ktére to wrazenie rézni
sie od wrazenia wywieranego przez sporny wzor, zas z drugiej strony na znaczenie, jakie dla
dokonywanego przez przecietnego konsumenta wyboru ma estetyka, taki konsument,
wykazujgcy wysoki poziom uwagi, wykluczy, ze wspornym wzorze doszto do uzycia
wczesniejszego znaku towarowego, mimo identycznosci rozpatrywanych towarow.

W szczegdlnosci Sad zauwazyth, ze obserwujgc tréjwymiarowy ksztatt skutera chroniony
wczesniejszym znakiem towarowym iksztatt wynikajgcy ze spornego wzoru, przecietny
konsument, ktory nie jest ekspertem posiadajgcym pogtebiong wiedze techniczng, nie dopatrzy
sie spontanicznie ksztattu X miedzy tylng ostong a dolng czesScig siedzenia czy ksztattu
odwroconej Q miedzy dolng czescig siedzenia a obudowg ani nie dostrzeze od razu, ze ksztatt
obudowy przypomina strzatke, ito nawet jesli bedzie wykazywat wysoki poziom uwagi. Jezeli
chodzi o tylng obudowe, zauwazy on raczej roznice w wydtuzeniu ksztattu tylnej obudowy we
wczesniejszym znaku towarowym tam, gdzie w przypadku spornego wzoru ksztaft ten
przypomina bardziej potkole. Ogolniej rzecz biorgc, przecietny konsument, ktory wykazuje
wysoki poziom uwagi, bedzie postrzegat styl, linie i sylwetke charakteryzujgce tréjwymiarowy
ksztaft skutera chroniony wczesniejszym znakiem towarowym jako réznigce sie pod wzgledem
wizualnym od tych aspektdw spornego wzoru.

43 Zobacz takze pozycja 1.9 ,Nieuprawnione korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim’.
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9. Nieuprawnione korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim

e Wyrok z dnia 23 paZdziernika 2013 r., Viejo Valle/OHIM - Etablissements Coquet (Filizanka
i spodek ze Zobieniami oraz gteboki talerz ze Zobieniami) (T-566/11 i T-567/11, EU:T:2013:549)

Viejo Valle SA byta wascicielem wzoréw wspolnotowych przedstawiajgcych filizanke i spodek ze
ztobieniami oraz gteboki talerz ze zobieniami. Interwenient, Etablissements Coquet, ztozyt
wnioski 0 uniewaznienie praw do tych wzorow na podstawie art. 25 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
nr 6/2002. Interwenient powotat sie na dwa elementy zastawy stotowej, dla ktérych domagat sie
ochrony na podstawie prawa autorskiego zgodnie z prawem francuskim. OHIM [obecnie EUIPO]
uniewaznit prawa do spornych wzorow.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktérg to skarge oddalit, Sad przypomniat, ze
art. 25 ust. 3 rozporzadzenia nr6/2002 iart.28 wust.1 lit. b) ppkt (i) rozporzadzenia
nr 2245/2002 wymagaja, by wystepujacy o uniewaznienie prawa do wzoru wspolnotowego na
podstawie prawa autorskiego chronionego ustawodawstwem jednego z panstw cztonkowskich
byt podmiotem tego prawa i by udowodnit przed EUIPO te okolicznos¢.

Okolicznosci, czy wnoszacy o uniewaznienie jest podmiotem prawa autorskiego w rozumieniu
tych przepiséw, oraz kwestii wykazania tego prawa przed Urzedem nie mozna rozpatrywac
w oderwaniu od prawa danego panstwa cztonkowskiego, w tym wypadku prawa francuskiego,
przywofanego na poparcie wniosku o uniewaznienie. Wtasciwe prawo panstwa cztonkowskiego
znajduje bowiem zastosowanie zwtaszcza do celdw okreslenia sposobow nabycia i dowodu
istnienia danego prawa autorskiego do dzieta, na ktére powotano sie w uzasadnieniu wniosku
0 Uniewaznienie.

o Wyrok z dnia 24 wrze$nia 2019 r., Piaggio & C/EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group
(Mopedy) (T-219/18, EU:T:2019:681)*

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej*, Sad orzekt, ze
Izba Odwotawcza nie popetnita btedu w ocenie, uznajgc w oparciu o dostepne jej informacje, iz
w spornym wzorze nie doszto do nieuprawnionego uzycia w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr6/2002 modelu skutera odpowiadajgcego wczesniejszemu wzorowi,
chronionemu wtoskim i francuskim prawem autorskim.

W tym wzgledzie Sad wskazat, ze na podstawie witoskiego prawa autorskiego nie mozna
stwierdzi¢ uzycia w spornym wzorze tworczego i artystycznego rdzenia, jaki stanowig cechy
ksztattu modelu skutera odpowiadajgcego wczesniejszemu wzorowi. Miedzy tylng ostong
a dolng czescig siedzenia oraz miedzy dolng czescig siedzenia a obudowg sporny wzor zawiera
bowiem linie o kanciastym wygladzie. Jego szpiczasta obudowa przedstawia raczej siegajacy
btotnika ,krawat” anizeli strzatke. Co sie tyczy tylnej obudowy, jej ksztatt w spornym wzorze nie
jest wydtuzony, w przeciwienstwie do przypominajacego tze ksztattu tylnej obudowy we
wczesniejszym wzorze.

4 Zobacz takze pozycja 1.8 ,Uzycie oznaczenia odrézniajacego w pozniejszym wzorze'”.
4 Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycja 1.8 ,Uzycie oznaczenia odrézniajagcego w pozniejszym wzorze”, s. 34.
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Ponadto zdaniem Sadu w spornym wzorze nie mozna odnalez¢ takze charakterystycznych dla
wczesniejszego  wzoru  specyficznej  catosciowej  sylwetki i szczegdlnego  ksztattu
0 ,zaokraglonym, kobiecym charakterze, ktory mozna okresli¢ takze jako »vintage«”, poniewaz
sporny wzor cechuje sie prostymi liniami i katami, co sprawia, ze wrazenie wywierane przez
dzieto odpowiadajgce wczesniejszemu wzorowi i to wywierane przez sporny wzor jest inne.
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Prawa przystugujgce z tytutu wzoréw

Prawo wtasnosci do wzoru

Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r., FEIA (C-32/08, EU:C:2009:418)

Fundacion Espafiola para la Innovacion de la Artesania opracowata projekt D'ARTES, w ktérego
ramach pracownie rzemieslnicze mogty na podstawie projektu wzoru opracowanego przez
specjaliste wytworzy¢ game obiektdw w celu wprowadzenia ich na rynek. AC&G SA jako komisarz
projektu miafa za zadanie wytonienie tworcow wzordw i zawarcie z nimi uméw. Zawarta ona
umowe ustng z Cul de Sac Espacivaio Creativo SL (zwang dalej ,Cul de Sac”), do ktdrej to umowy
nie stosuje sie przepisow hiszpanskiego kodeksu pracy i zgodnie z ktoérg Cul de Sac miata za
zadanie opracowanie wzoru w celu wytworzenia nowej kolekgcji produktow.

Cul de Sac zaprojektowata serie zegarow Sciennych  (z kukutkg), wytworzonych
| zaprezentowanych w ramach projektu D'ARTES. Nastepnie Cul de Sac iAcierta Product
& Position SAwyprodukowaty i wprowadzity na rynek zegary z kukutkg. Fundacion Espafiola para
la Innovacion de la Artesania wytoczyta przeciwko nim powddztwo o stwierdzenie naruszenia
przed Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n® 1 de Marca Comunitaria (sgd gospodarczy
nr 1 wAlicante i nr 1 w sprawach wspoélnotowych znakdw towarowych, Hiszpania), podnoszac,
ze przystuguje jej prawo wiasnosci do niezarejestrowanych wzorow wspdélnotowych
odnoszgcych sie do rzeczonych zegarow z kukutka.

Rozpatrujgc pytania prejudycjalne dotyczace prawa wiasnosci do wzoru wspdlnotowego
opracowanego na zlecenie, Trybunat orzekt, ze art. 14 ust. 3 rozporzgdzenia nr 6/2002, zgodnie
z ktérym prawo do wzoru wspoélnotowego przystuguje pracodawcy, w przypadku gdy wzor
opracowany jest przez pracownika w ramach wykonywania jego obowigzkéw lub wykonywania
instrukcji udzielonych przez pracodawce, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie okreslono na mocy
prawa krajowego, nie stosuje sie do wzoréw wspoélnotowych opracowanych na zlecenie.

W istocie prawodawca wspolnotowy miat zamiar objecia zakresem szczegdlnego rezimu
prawnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporzadzenia specyficzne rodzaje stosunkow
umownych, a mianowicie stosunki pracy, co wyklucza stosowanie tego ustepu do innych
stosunkow umownych, a wiec rowniez takich, ktére odnoszg sie do wzordéw wspoélnotowych
opracowanych na zlecenie.

W sytuadji gdy z jednej strony mamy do czynienia z niezarejestrowanym wzorem wspolnotowym
opracowanym na zlecenie, a zdrugiej strony ustawa krajowa nie zrownuje takich wzordow
z wzorami opracowanymi w ramach stosunku pracy, art. 14 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
nalezy interpretowac w ten sposob, ze prawo do wzoru wspolnotowego przystuguje tworcy, o ile
nie zostato przezen przeniesione na jego nastepce prawnego w drodze umowy.

Mozliwos¢ umownego przeniesienia praw do wzoru wspoélnotowego z twdrcy na jego nastepce
prawnego w rozumieniu art. 14 ust. 1 tego rozporzadzenia z jednej strony wynika z brzmienia
tego artykutu, a z drugiej strony jest zgodna z celami, ktorych osiggnieciu stuzy wspomniane
rozporzadzenie. W tym zakresie przystosowanie systemu ochrony wzoréw wspolnotowych do
potrzeb wszystkich sektorow gospodarki we Wspdlnocie poprzez mozliwos¢ umownego
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przeniesienia praw do wzoru wspoélnotowego moze przyczyni¢ sie do osiggniecia
podstawowego celu, jakim jest skuteczne wykonywanie praw zwigzanych ze wzorem
wspolnotowym na catym terytorium Wspdlnoty. Ponadto rozszerzona ochrona wzoru
przemystowego nie tylko promuje udziat poszczegdlnych tworcow w catoksztatcie osiggniec
wspolnotowych w tym zakresie, lecz rowniez wspiera innowacje i rozwéj nowych produktow
i inwestycji w ich produkgcje.

Jednakze to na sagdzie krajowym spoczywa zadanie przeanalizowania tresci takiej umowy
i ustalenia, czy wdanym przypadku prawo do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego
zostato skutecznie przeniesione z twdrcy na jego nastepce prawnego, poprzez zastosowanie
w ramach wspomnianej analizy przepisow odnoszgcych sie do umow w celu okreslenia, komu
zgodnie zart. 14 ust. 1 rozporzgdzenia przystuguje prawo do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego.

2. Skutki prawa do wzoru

o Wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10,
EU:C.2012:88)

Celaya Emparanza vy Galdos Internacional SA byla wifascicielem wzoru wspdlnotowego
sktadajgcego sie ze znaku drogowego - stupka przeznaczonego do sygnalizacji drogowej,
zgtoszonego w EUIPO w dniu 26 pazdziernika 2005r. W 2007 r. Proyectos Integrales de
Balizamiento SL wprowadzita do obrotu znak drogowy - stupek. W 2008 r. zarejestrowata ona
w EUIPO wzor wspdlnotowy, na ktory skfadat sie ten znak. Uznawszy, ze wspomniany znak nie
wywierat innego catosciowego wrazenia niz jej wzor, Celaya Emparanza y Galdos Internacional
wniosta do Juzgado de lo Mercantil n®1 de Alicante yn®1 de Marca Comunitaria (sgdu
gospodarczego nr 1 wAlicante inr1 wsprawach wspdélnotowych znakéw towarowych,
Hiszpania) powodztwo o stwierdzenie naruszenia. Proyectos Integrales de Balizamiento
podniosta, ze dopoki rejestracja jej wzoru nie zostanie uniewazniona, korzysta ona z prawa jej
uzywania, a zatem wykonywania tego prawa nie mozna uwazac za naruszenie.

Rozpatrujgc odestanie prejudycjalne, Trybunat orzekt, ze wykfadni art. 19 ust. 1 rozporzgdzenia
nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposob, ze w postepowaniu, ktorego przedmiotem jest
naruszenie prawa wylagcznego wynikajgcego z zarejestrowanego wzoru wspolnotowego,
uprawnienie do zakazania jego uzywania przez osoby trzecie rozcigga sie na kazdg osobe
trzecig, ktéra uzywa wzoru niewywotujgcego u poinformowanego uzytkownika innego
catosciowego wrazenia, wtym rdwniez na osobe trzecig bedacg wiascicielem pdzniej
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, niezaleznie od jej zamiaru i zachowania.

Przepisy rozporzadzenia nalezy interpretowac w Swietle zasady pierwszenstwa, zgodnie z ktdrg
wczesniej zarejestrowany wzor wspolnotowy ma pierwszenstwo przed wzorami wspolnotowymi
zarejestrowanymi pozniej. W szczegolnosci z art. 4 ust. 1 rozporzadzenia wynika, ze wzor jest
chroniony jako wzdr wspdélnotowy w zakresie, w jakim jest on nowy i posiada indywidualny
charakter. Zatem wwypadku Kkolizji dwdch  zarejestrowanych wzordow  wspoélnotowych
domniemywa sie, ze wzor zarejestrowany jako pierwszy spetnia warunki uzyskania ochrony
wspolnotowej przed wzorem zarejestrowanym jako drugi. Tak wiec ochrone przewidziang
w rozporzadzeniu mozna przyznac wiascicielowi pézniejszego wzoru wspolnotowego jedynie
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woéwczas, gdy wykaze on - w drodze powddztwa o uniewaznienie, chocby wzajemnego - ze wzor
wspolnotowy zarejestrowany wczesniej nie spetiat jednego z tych warunkow.

Zgodnie z postepowaniem w sprawie rejestracji wzorow wspolnotowych, uregulowanym
w art. 45-48 rozporzgdzenia nr 6/2002, EUIPO bada, czy zgtoszenie spetnia przewidziane w tym
rozporzadzeniu warunki formalne dotyczace jego dokonania. Jezeli zgtoszenie spetnia te
warunki, miesci sie w definicji wzoru wspoélnotowego z art. 3 lit. a) rozporzadzenia inie jest
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, zostaje ono wpisane przez Urzad
do rejestru wzorow wspolnotowych jako zarejestrowany wzor wspdlnotowy. Chodzi tu wiec
0 szybka kontrole o charakterze zasadniczo formalnym, ktdra - jak wskazano w motywie 18
rozporzadzenia - nie wymaga badania merytorycznego majgcego na celu ustalenie przed
rejestracja, czy wzor spetnia warunki uzyskania ochrony, i ktéra ponadto, w odréznieniu od
procedury rejestracji w trybie rozporzgdzenia nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego, nie przewiduje etapu pozwalajacego wiascicielowi wczesniej zarejestrowanego
WZOoru na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji. W tych okolicznosciach jedyng wykfadnig
pojecia ,[kazdej] osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporzgdzenia, ktéra pozwala na
zapewnienie realizacji celu rozporzadzenia polegajagcego na skutecznej ochronie
zarejestrowanych wzorow wspolnotowych, jak réwniez na zapewnienie skutecznosci [,effet
utile”] powddztw dotyczacych naruszenia, jest wyktadnia obejmujgca osobe trzecig bedaca
wiascicielem pozniej zarejestrowanego wzoru wspolnotowego.

o Wyrok z dnia 22 czerwca 2016 r., Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468)

Grune Welle Vertriebs GmbH byta posiadaczem wytgcznej licencji na Niemcy na wspdlnotowy
wzor kul piorgcych. Licencja ta nie zostata wpisana do rejestru wzordéw wspoélnotowych. Thomas
Philipps GmbH prowadzi handel wyprzedazowy, w tym kul piorgcych. Uznajac, ze produkt ten
stanowi naruszenie zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego kul piorgcych ize jest
upowazniona przez witasciciela tego wzoru do dochodzenia wszystkich roszczen zwigzanych
z tym wzorem w swoim wtasnym imieniu, Grune Welle Vertriebs wezwata Thomas Philipps do
zaniechania sprzedazy i wytoczyta powodztwo o naprawienie szkody.

Rozpatrujgcy spor Oberlandesgericht Dusseldorf (wyzszy sad krajowy w Dusseldorfie, Niemcy)
zastanawiat sie z jednej strony, czy powodztwo Grune Welle Vertriebs jest dopuszczalne, jesli
nie jest ona wpisana do rejestru jako licencjobiorca, a z drugiej strony, czy moze ona domagac
sie naprawienia wtasnej szkody.

Rozpatrujgc odestanie prejudycjalne, Trybunat orzekt, po pierwsze, ze art. 33 ust. 2 zdanie
pierwsze rozporzgdzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposob, ze licencjobiorca moze
dochodzi¢ roszczen wynikajgcych znaruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego stanowigcego przedmiot licencji, choc¢ licencja ta nie zostata wpisana do
rejestru wzoréw wspolnotowych. Po drugie, art. 32 ust. 3 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy
interpretowac w ten sposob, ze licencjobiorca moze w ramach wszczetego przez siebie zgodnie
z tym przepisem postepowania dotyczacego naruszenia wzoru wspoélnotowego domagac sie
naprawienia szkody, ktérg sam poniost.

W pierwszej kolejnosci Trybunat stwierdzit przede wszystkim, ze art. 33 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia
nr 6/2002 ma na celu uregulowanie mozliwosci powotywania sie na czynnosci prawne wskazane
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w art. 28, 29 i 32 rozporzadzenia wobec 0sob trzecich, ktére dysponujg lub mogg dysponowac
prawami odnoszacymi sie do zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego.

Nastepnie ogot przepisdw ujetych w tytule Ill rozporzgdzenia nr 6/2002 pod nagtowkiem ,Wzory
wspolnotowe jako przedmioty wlasnosci’, w tym art. 33 tego rozporzgdzenia, zawiera reguty
odnoszgce sie do wzordw wspolnotowych jako przedmiotow wiasnosci. Dotyczy to takze art. 28,
29 132 tego rozporzadzenia, odnoszacych sie do czynnosci, ktorych wspdlnym celem lub
skutkiem jest ustanawianie lub przenoszenie prawa do wzoru.

Wreszcie, w art. 32 ust. 3 zdanie pierwsze rozporzgdzenia nr 6/2002 uprawnienie licencjobiorcy
do wystgpienia z powodztwem dotyczgcym naruszenia prawa do wzoru wspolnotowego
uzalezniono wyfgcznie od uzyskania zgody wiasciciela tego wzoru, bez uszczerbku dla
postanowien umowy licencyjnej.

Ponadto zgodnie zart. 32 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002 wpis licencji do rejestru jest
dokonywany na wniosek jednej ze stron. Niemniej przepis ten, tak jak art.29 tego
rozporzadzenia, nie zawiera uregulowania analogicznego do tego, jakie zawarto w art. 28 lit. b)
wspomnianego rozporzadzenia, zgodnie z ktérym ,do czasu dokonania wpisu przeniesienia do
rejestru nastepca prawny nie moze powotywac sie na prawa wynikajgce z rejestracji wzoru
wspolnotowego”.

Co wiecej, art. 28 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 bytby pozbawiony uzytecznosci, gdyby art. 33
ust. 2 tego rozporzadzenia nalezato interpretowac w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie
powotywaniu sie wobec wszystkich 0sob trzecich na wszystkie czynnosci prawne wskazane
w art. 28, 291 32 wspomnianego rozporzgdzenia az do chwili wpisu tych czynnosci do rejestru.

Poza tym niemozno$¢ powotywania sie wobec osob trzecich na czynnosci prawne wskazane
w art. 28,291 32 tego rozporzadzenia, ktore nie zostaty wpisane do rejestru, ma na celu ochrone
podmiotu, ktory dysponuje lub moze dysponowac prawami odnoszacymi sie do wzoru
wspoélnotowego jako przedmiotu wiasnosci. Wynika z tego, ze art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze
wspomnianego rozporzadzenia nie stosuje sie do sytuacji takiej jak rozpatrywana
w postepowaniu gtownym, w ktorej licencjobiorca zarzuca osobie trzeciej, ze uzywajgc wzoru
W Sposob niezgodny z prawem, naruszyta uprawnienia wynikajgce z zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego.

W drugiej kolejnosci Trybunat zauwazyt, ze art. 32 ust. 3 i 4 rozporzgdzenia nr 6/2002 ustanawia
system Srodkow prawnych dostepnych licencjobiorcy wzoru wspolnotowego wzgledem
podmiotu dopuszczajgcego sie naruszenia prawa do niego. Przepisy te zezwalajg licencjobiorcy
na dziatanie albo wdrodze wniesienia powddztwa - poprzez wszczecie postepowania
0 naruszenie za zgodg wiasciciela wzoru lub w przypadku licencji wytgcznej po wezwaniu tego
wiasciciela, jezeli wiasciciel prawa ze wzoru wspoélnotowego sam nie wytoczy we wiasciwym
terminie powddztwa w sprawie naruszenia, albo w drodze interwendji - poprzez przystapienie
do powddztwa 0 naruszenie wniesionego przez whasciciela prawa ze wzoru. Ta ostatnia droga
jest jedyng dostepng mozliwoscig dla niewytgcznego licencjobiorcy, ktéry nie uzyskat zgody
wiasciciela wzoru na samodzielne dziatanie.

Jesli licencjobiorca moze domagac sie naprawienia szkody, ktdérg sam ponidst, poprzez
przystgpienie do powodztwa o naruszenie wniesionego przez wiasciciela prawa ze wzoru
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wspolnotowego, nic nie stoi na przeszkodzie, by mdgt on réwniez uczynic to, gdy sam wytacza
powOdztwo 0 naruszenie za zgodg wiasciciela wzoru wspolnotowego lub, jesli jest wytgcznym
licencjobiorcg, bez tej zgody w razie bezczynnosci tego wiasciciela po wezwaniu go do
wytoczenia powodztwa.

Systemowi srodkow prawnych dostepnych licencjobiorcy brakowatoby zresztg spojnosci, gdyby
licencjobiorca mogt broni¢ wiasnych intereséw jedynie poprzez przyfgczenie sie do powddztwa
wniesionego przez wiasciciela wzoru wspdlnotowego, podczas gdy moze on wystapic
z powddztwem za zgodg tego wiasciciela badz nawet bez tej zgody w przypadku licend]i
wytgcznej, aby bronic ich wspdlnych intereséw.
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lll.  Procedura i spory

1. Zgtoszenie i procedura rejestracji - data odniesienia dla badania

o Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Antrax I/EUIPO - Vasco Group (Termosyfony do grzejnikéw)
(1-828/14 i T-829/14, EU.T:2017:87)

Antrax It Srl byta wiascicielem dwoch wzorow wspdlnotowych zarejestrowanych w EUIPO,
przedstawiajgcych termosyfony, na podstawie rozporzgdzenia nr 6/2002. Izba Odwotawcza,
uchylajgc decyzje Wydziatu Uniewaznien uwzgledniajgcg wnioski o uniewaznienie praw do
wzorow ztozone przez spotke, ktorej nastepca prawnym byta Vasco Group NV, z uwagi na brak
nalezytego uzasadnienia, uniewaznita prawa do zaskarzonych wzorow ze wzgledu na brak
indywidualnego charakteru.

Rozpatrujgc skarge na te pierwszg decyzje Izby Odwotawczej, Sgd stwierdzit niewaznos¢
rzeczonej decyzji ze wzgledu na brak uzasadnienia w kwestii nasycenia stanu sztuki wzorniczej*®.
Sprawy zostaty nastepnie przekazane Izbie Odwotawczej, ktéra ponownie uniewaznita prawa do
zaskarzonych wzoréw.

Rozpatrujgc skarge na nowe decyzje Izby Odwotawczej, ktdrg to skarge oddalit, Sgd dostarczyt
szczegdtowych wyjasnien w odniesieniu do momentu, w ktérym nalezy dokonywac oceny
indywidualnego charakteru wzoru iwykaza¢ ewentualne nasycenie stanu sztuki wzorniczej
w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002. Skarzgca podnosita, ze Izba Odwotawcza
popefnita btagd co do momentu, w odniesieniu do ktérego dokonata oceny nasycenia stanu
sztuki wzorniczej, poniewaz za punkt odniesienia przyjeta dzien wydania zaskarzonych decyzji,
podczas gdy nalezato odnies¢ sie do momentu zgtoszenia spornych wzoréw do rejestradji.

W tym wzgledzie Sad wskazat, ze stosownie do art. 6 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 oceny
indywidualnego charakteru zaskarzonego wzoru iewentualnego nasycenia stanu sztuki
wzorniczej nalezy dokona¢ w odniesieniu do daty zgtoszenia spornego wzoru do rejestradji.
W konsekwendji Sad orzekt, ze Izba Odwotawcza naruszyta prawo w odniesieniu do daty oceny
ewentualnego nasycenia stanu sztuki wzorniczej. Stwierdzit jednak, ze bigd ten nie przesgdza
0 koniecznosci stwierdzenia niewaznosci zaskarzonych decyzji.

4 Wyrok z dnia 13 listopada 2012 r., Antrax It/OHIM - THC (Grzejniki), (T-83/11 i T-84/11, EU:T:2012:592), przedstawiony w niniejszej fiszce
tematycznej w pozydji 1.3.d ,Indywidualny charakter” - ,Stopier swobody tworcy”, s. 14.
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2. Wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru ipostepowanie w sprawie

uniewaznienia
a) Dopuszczalnos¢ wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru

Whiosek z dnia 17 maja 2018 r., Basil/EUIPO - Artex (Kosze rowerowe) (T-760/16, EU:T:2018:277)

Basil BV byta wtascicielem wzoru wspdlnotowego przedstawiajgcego kosze rowerowe. Artex SpA
ztozyta w EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do tego wzoru na tej podstawie, ze nie ma on
indywidualnego charakteru. Spotka Basil podniosta, ze dw wniosek o uniewaznienie prawa do
wzoru jest niedopuszczalny, poniewaz we wczesniejszej decyzji EUIPO oddalito juz wniosek
0 uniewaznienie prawa do spornego wzoru.

EUIPO uznato wniosek o uniewaznienie za dopuszczalny i uniewaznito prawo do spornego
WZzoru.

Rozpatrujgc skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktérg to skarge oddalit, Sad przypomniat
w odniesieniu do kwestii dopuszczalnosci wniosku o uniewaznienie prawa do wzory,
w przedmiocie ktorego EUIPO oddalito juz taki wniosek we wczesniejszej decyzji, ze na mocy
art. 52 ust. 3 rozporzgdzenia nr 6/2002 ztozony w EUIPO wniosek o uniewaznienie jest
niedopuszczalny, jezeli wniosek odnoszacy sie do tych samych roszczer pomiedzy tymi samymi
stronami zostat prawomocnie rozstrzygniety przez sad wiasciwy w sprawach wzorow
wspolnotowych. Z tego wzgledu orzekt, ze przepisy te, ktére dotyczg jedynie orzeczen sgdow
wiasciwych w sprawach wzorow wspolnotowych, nie znajdujg zastosowania do decyzji Urzedu.

W pierwszej bowiem kolejnosci z postanowien art. 80 rozporzgdzenia nr 6/2002 wynika, ze
sgdem witasciwym w sprawach wzorow wspolnotowych jest sgd krajowy panstwa
cztonkowskiego. W rezultacie art. 52 ust.3 rozporzadzenia nr 6/2002 ma zastosowanie
wytgcznie wowczas, gdy o sprawie rozstrzygnie sad krajowy panstwa cztonkowskiego, a nie gdy
uczyni to Urzad.

W drugiej kolejnosci postanowienia art. 86 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie z ktorym
powodztwo wzajemne 0 uniewaznienie zarejestrowanego wzoru wspolnotowego  jest
niedopuszczalne, jezeli Urzad wydat juz prawomocng decyzje odnosnie do wniosku
odnoszgcego sie do tego samego roszczenia pomiedzy tymi samymi stronami, odnoszg sie nie
do postepowan przed Urzedem, w tym przed jego izbami odwotawczymi, a do postepowan
przed sgdami wiasciwymi w sprawach wzordéw wspoélnotowych.

W trzeciej kolejnosci stosowanie w drodze analogii art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 6/2002,
w sytuacji gdy Urzad wydat juz rozstrzygniecie w przedmiocie wniosku o uniewaznienie, jest
wykluczone. Nie zostato bowiem dowiedzione, ze przepis ten zawiera luke prawng niezgodng
z jedng z zasad ogolnych prawa, ktéra mogtaby zosta¢ uzupetniona w drodze analogicznego
zastosowania innego przepisu.
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b) Przedmiot wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r., Group Nivelles/EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Odptyw liniowy
prysznica) (1-327/20, EU:T:2022:263)*

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne i prawne zostaty przedstawione powyzej*®, Sad miat
okazje uscisli¢ przestanki okreslenia przedmiotu wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru.

Stwierdziwszy, ze wczesniejszy wzdr rozpatrywany przez instancje orzekajgce wczesniej nie
zostat wskazany we wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru, 1zba Odwotawcza EUIPO wzieta
pod uwage jako wczesniejszy wzor wytgcznie wzory wymienione w tym wniosku. Oddalita ona
rzeczony wniosek, stwierdzajac, ze sporny wzor ma indywidualny charakter, a tym samym
posiada ceche nowosci.

W tym wzgledzie Sad przypomniat, ze okreslenie wczesniejszego wzoru musi nastgpic z chwilg
ztozenia wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru, poniewaz wyznacza ono przedmiot sporu.
W zwigzku z tym uprawnienia dyskrecjonalne przystugujgce EUIPO w zakresie mozliwosci
wziecia pod uwage stanu faktycznego lub dowoddw, ktdrych zainteresowane strony nie
przedstawity w odpowiednim terminie, mogg miec zastosowanie wytgcznie do okolicznosci
faktycznych i dowodow, anie do wskazania iprzedstawienia wczesniejszych wzoréw. O ile
bowiem uwzglednienie dodatkowych dowoddéw moze wprawdzie doprowadzi¢ do rozszerzenia
ram faktycznych wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru poprzez dodanie ich do pozostatych
dowoddw dotyczgcych wczesniejszych wzordw, na ktére juz sie powotano, o tyle nie moze ono
rozszerza¢ ram prawnych tego wniosku, poniewaz zakres wspomnianego wniosku zostat
ostatecznie okreslony w chwili jego ztozenia poprzez okreslenie wczesniejszych powotanych
wzordw. W konsekwencji jedynymi wzorami, ktore nalezy zbadal, sg wczesniejsze wzory
wskazane we wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru.

C¢) Zakres badania wniosku o uniewaznienie

Wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r., L. Oliva Torras/EUIPO - Mecdnica del Frio (Urzgdzenia
sprzegajqgce do pojazdéw) (1-100/19, EU:T:2020:255)

W wyroku tym Sad sprecyzowat zakres badania przeprowadzanego przez EUIPO w odniesieniu
do wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru wspdlnotowego, opartego na art. 25 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 6/2002, i orzekt w przedmiocie zakresu obowigzku uzasadnienia cigzgcego
w tym wzgledzie na EUIPO.

Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji Izby Odwotawczej EUIPO dotyczgcej postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do wzoru miedzy L. Oliva Torras a Mecanica del Frio w odniesieniu do
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego przedstawiajgcego urzgdzenie sprzegajace do
tgczenia urzadzen chtodniczych lub klimatyzacyjnych z pojazdem silnikowym.

47
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Odwotanie od tego wyroku zostato oddalone postanowieniem zdnia 16 grudnia 2022r, Group Nivelles/EUIPO (C-419/22 P,
niepublikowanym).
Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycjal.3.e ,Indywidualny charakter” - ,Cato$ciowe wrazenie”, s. 17.
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W pierwszej kolejnosci Sad stwierdzit, ze art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 6/2002 przyznaje
instancjom EUIPO, wramach rozpatrywania wniosku o uniewaznienie prawa do wzoruy,
uprawnienie do kontroli poszanowania podstawowych warunkéw ochrony wzoru
wspolnotowego, ktore zostaty okreSlone w art. 4-9 tego rozporzgdzenia. W tym wzgledzie
zauwazyt on, ze warunki te majg charakter kumulatywny, tak ze niedochowanie jednego z nich
moze samo w sobie prowadzi¢ do uniewaznienia prawa do rozpatrywanego wzoru. Ponadto
przepisy te wymagajg zastosowania odmiennych kryteriow prawnych. W konsekwencji Sad
orzekt, ze brzmienie art. 25 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia w Swietle jego kontekstu
i celow nalezy interpretowac w ten sposob, ze niekoniecznie wymaga on badania poszanowania
wszystkich wymogow art. 4-9 tegoz rozporzadzenia, lecz moze wymagac, w zaleznosci od stanu
faktycznego, dowoddéw iargumentow przedstawionych przez strony, badania wytgcznie
poszanowania jednego z tych wymogdw lub czesci z nich.

W drugiej kolejnosci Sad zauwazyt, ze to wiasnie w Swietle okolicznosci faktycznych i prawnych
przedstawionych na poparcie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku do Izby Odwotawczej
nalezato ustalenie tych wymogow sposrdd zawartych w art. 4-9 rozporzgdzenia nr 6/2002,
ktdrych niedochowanie podniesiono w rozpatrywanej sprawie i ktére powinna byfa zbadac przy
uwzglednieniu  wrazie potrzeby faktéw powszechnie znanych ikwestii prawnych
niepodniesionych przez strony, lecz koniecznych do zastosowania wiasciwych przepisow. Sad
stwierdzit zatem, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznata, iz z uwagi na fakt, ze wniosek skarzgcej
0 uniewaznienie prawa do wzoru opiera sie na art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 6/2002,
skarzaca zamierzata powotac sie na to, ze zakwestionowany wzor nie spetnia ogotu wymogow
przewidzianych w art. 5, 6, 8 i 9 tego rozporzadzenia.

W trzeciej kolejnosci Sad uwzglednit zarzut szczegdtowy skarzacej podnoszacy, ze Izba
Odwotawcza nie ustosunkowata sie do kwestii, czy zakwestionowany wzor odnosi sie do czesci
sktadowej produktu ztozonego, ktéra po wigczeniu do wspomnianego produktu pozostaje
widoczna podczas zwyktego uzywania tego produktu wrozumieniu art.4 ust.2 i3
rozporzadzenia nr 6/2002, mimo ze kwestia ta zostata poruszona w zawiadomieniu z dnia
16 maja 2018 r.*% i w pdZniejszych uwagach stron.

W tym wzgledzie Sad stwierdzit najpierw, ze wnioski Izby Odwotawczej dotyczgce zastosowania
tego przepisu nie wynikajg w sposéb oczywisty z uzasadnienia zaskarzonej decyzji ani dla stron,
ani dla sgdu Unii. W szczegdlnosci uscislit on, ze przywotane przez EUIPO po raz pierwszy przed
sgdem Unii podstawy dotyczgce tego, ze skarzgca nie wniosta o zastosowanie art. 4 ust. 2i 3
rozporzadzenia nr 6/2002, nie mogg ztagodzi¢ skutkdw braku uzasadnienia zaskarzonej decyzji.

Nastepnie zauwazyt on, ze po pierwsze, kwestia, czy art. 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 6/2002
znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, moze co do zasady mie¢ kluczowe znaczenie dla
systematyki zaskarzonej decyzji ze wzgledu na jej potencjalny wplyw na uzasadnienie
i rozstrzygniecie tej decyzji. Po drugie, zdaniem Sadu z tresci zawiadomienia z dnia 16 maja
2018 r. wynika, ze na tym etapie postepowania Izba Odwotawcza uznata, iz twierdzenia stron
i dowody przedstawione na poparcie tych twierdzen wykazujg, ze warunki okreslone w art. 4
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 6/2002 nie zostaty spetnione.
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Skierowane do stron przez Izbe Odwotawczg zawiadomienie wskazujgce, ze prawo do zakwestionowanego wzoru nalezy uniewazni¢, poniewaz
nie zostaty dochowane warunki przewidziane w art. 4 rozporzadzenia nr 6/2002.
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W tym wzgledzie Sad stwierdzit, ze o ile nie mozna uznac, ze Izba Odwotawcza byta zwigzana
zawiadomieniem z dnia 16 maja 2018r., o tyle cigzyt jednak na niej obowigzek nalezytego
uzasadnienia powodow, dla ktdrych uwazata, ze powinna odstapi¢ od wnioskéw zawartych
w tym zawiadomieniu, poniewaz zawiadomienie to oraz pézniejsze uwagi stron stanowity czes¢
kontekstu, w ktorym wydata ona zaskarzong decyzje. Sad podkreslit w szczegdlnosci, ze do jego
zadan nie nalezy rozpoznanie zamiast Izby Odwotawczej argumentow, okolicznosci faktycznych
i dowodow przedstawionych przez skarzgcg, co powinna byta uczynic ta izba w celu ustalenia,
czy w toczgcym sie przed nig sporze zastosowanie znajdowat art. 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia
nr 6/2002. W Swietle powyzszego Sad stwierdzit niewaznos¢ zaskarzonej decyzji. Sad oddalit
jednak zgdanie skarzgcej dotyczgce zmiany decyzji w oparciu o orzecznictwo ,Edwin”.

d) Dowody nieprzedstawione w odpowiednim terminie

Wyrok z dnia 10 listopada 2021 r., Sanford/EUIPO - Avery Zweckform (Etykiety) (T-443/20,
EU:T:2021:767)%°

W wyroku tym, ktérego ramy faktyczne iprawne zostaty przedstawione powyzej?!, Sad
zastosowat w dziedzinie wzorow wspoélnotowych zasady dotyczgce dopuszczalnosci dowodow
przedstawionych z opoznieniem.

W tym wzgledzie Sad wskazat, ze jezeli chodzi o dopuszczalno$¢ dowoddw przedstawionych
z op6znieniem, EUIPO przystuguja szerokie uprawnienia dyskrecjonalne, gdyz moze ono nie
wzig¢ pod uwage dowoddw, ktérych strony nie przedstawity w odpowiednim terminie®?. Sad
przypomniat, ze kiedy EUIPO ma orzeka¢ w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa do wzoru, wziecie pod uwage dowodow przedstawionych z opdznieniem moze byc
uzasadnione, jesli mogg one mieC znaczenie dla rozstrzygniecia w przedmiocie wniosku
0 uniewaznienie prawa do wzoru, nie stojg temu na przeszkodzie okolicznosci oraz jezeli zostaty
one przedstawione jako uzupetnienie dowodow przedstawionych w wyznaczonym terminie.

W rozpatrywanym przypadku Sad orzekt, ze 1zba Odwotawcza skorzystata w odpowiedni sposéb
z przystugujgcych jej uprawnien dyskrecjonalnych. Dowody przedstawione po raz pierwszy
przed Izbg Odwotawczg miaty bowiem na celu wykazanie istnienia ujawnienia wczesniejszego
wzoru. Ponadto dowody te sg uzupetnieniem dowoddw juz przedstawionych przed Wydziatem
Uniewaznien, ktore zostaty uznane za niewystarczajgce do wykazania ujawnienia. W zwigzku
z tym dowody te okazaty sie istotne dla rozstrzygniecia sporu i mogty skutecznie uzupetnic
dowody juz przedstawione.

Ponadto dopuszczalnos¢ omawianych dowoddw nie stanowita naruszenia prawa skarzgcej do
bycia wystuchang, poniewaz mogta ona przedstawi¢ swe uwagi w tym wzgledzie przed Izbg
Odwotawcza.
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Zobacz takze pozycja 1.3.a ,Indywidualny charakter” - ,Kryteria oceny”.
Jesli chodzi o ramy faktyczne i prawne sporu, zob. pozycjal.3.e ,Indywidualny charakter” - ,Cato$ciowe wrazenie”, s. 17.
Na podstawie art. 63 ust. 2 rozporzagdzenia nr 6/2002.
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e) Zachowanie w zmienionej formie

Postanowienie z dnia 25 paZdziernika 2021 r., 4B Company/EUIPO - Deenz [Wisior (bizuteria)]
(1-329/20, EU:T:2021:732)

A byta wiascicielem praw do wzoru wspolnotowego przedstawiajgcego wisior w ksztatcie serca,
na ktorym wygrawerowano wyraz ,pianegonda”. 4B Company Srl ztozyta w EUIPO wniosek
0 uniewaznienie prawa do tego wzoru na tej podstawie, ze uzyto w nim wczesniejszego
oznaczenia odrozniajgcego. Wniosek ten uzasadnita ona uzywaniem stownego unijnego znaku
towarowego PIANEGONDA, do ktérego praw byta ona wiascicielem, zarejestrowanego dla
wyrobow jubilerskich.

W ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru A wniosta 0 zachowanie
spornego wzoru w zmienionej formie zgodnie zart. 25 ust. 6 rozporzadzenia nr 6/2002,
Z pominieciem wygrawerowanego wyrazu odpowiadajgcego wyrazowi stanowigcemu stowny
znak towarowy PIANEGONDA. 4B Company sprzeciwita sie zachowaniu wzoru w zmienione]
formie ztego wzgledu, ze jej zdaniem usuniecie znaku towarowego nie pozwalato na
zachowanie tozsamosci wzoru. Prawa do tego wzoru zostaty nastepnie przeniesione na Deenz
Holding Ltd.

Wydziat Uniewaznien EUIPO oddalit wniosek o zachowanie spornego wzoru w zmienione;
formie i uniewaznit prawo do wzoru w catosci. W nastepstwie odwotania wniesionego przez
Deenz Holding Izba Odwotawcza EUIPO uniewaznita prawo do spornego wzoru w zakresie,
wjakim uzywat on stownego znaku towarowego PIANEGONDA, iuwzglednita wniosek
0 zachowanie go w zmienionej formie.

Sad odrzucit skarge wnoszgcej o uniewaznienie ze wzgledu na to, ze nie ma ona interesu
prawnego w kontekscie wniosku o zachowanie rejestracji spornego wzoru w zmienionej formie
po uniewaznieniu prawa do tego wzoru.

W pierwszej kolejnosci Sad wskazat przede wszystkim, ze rezim ustanowiony dla rejestradji
wzorow wspolnotowych opiera sie na zasadzie, zgodnie z ktorg wszystkie zgtoszenia spetniajgce
wymogi formalne sg wpisywane do rejestru wzoréw wspoélnotowych. Dopiero w nastepstwie
wniosku o uniewaznienie prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego wzor ten moze
zostac uniewazniony na wniosek wtasciciela tego oznaczenia, w szczegdlnosci gdy wykorzystano
wczesniejsze oznaczenie posiadajgce zdolnos¢ odrozniajaca, takie jak w rozpatrywanej sprawie
nalezgcy do wnoszacej o uniewaznienie stowny unijny znak towarowy.

Nastepnie Sad zauwazyt, ze art. 25 ust. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 pozwala na zachowanie
rejestracji wzoru wspoélnotowego poprzez usuniecie elementu dotknietego nieprawidtowoscia.
Mozliwos¢ ta, jako rozwigzanie alternatywne wobec uniewaznienia prawa do wzoru w catosdi,
zapewnia proporcjonalnos¢ sankcji. Zachowanie spornego wzoru, w zakresie w jakim jest ono
uzaleznione od czeSciowego zrzeczenia sie prawa do niego, ma bowiem na celu zaréwno
ochrone interesow wiasciciela praw do tego wzoru, jak iinteresow wiasciciela praw do
oznaczenia, ktorego uzywanie doprowadzito do uniewaznienia.
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Wreszcie, Sad stwierdzit, ze Wydziat Uniewaznien wypowiedziat sie w przedmiocie dwoch
wnioskow, a mianowicie, po pierwsze, ztozonego przez wnoszacg o uniewaznienie wniosku
0 uniewaznienie prawa do wzoru, ktory to wniosek w niniejszym wypadku zostat uwzgledniony,
a po drugie, wniosku wiasciciela spornego wzoru o zachowanie tego wzoru w zmienionej formie,
ktory z kolei wniosek zostat oddalony.

Sad orzekt, ze tej drugiej czesci decyzji nie mozna uznac za decyzje uwzgledniajgcg pierwszy
wniosek.

W rezultacie, poniewaz Izba Odwotawcza uwzglednita zagdania wnoszgcej o uniewaznienie, jej
skarga do Sadu nie moze doprowadzi¢ do uzyskania przez nig zadnej korzysci.

W drugiej kolejnosci Sad orzekt, ze wnoszaca o uniewaznienie nie moze zgdac¢ stwierdzenia
niewaznosci decyzji Izby Odwotawczej w zakresie, wjakim uwzglednita ona wniosek
0 zachowanie spornego wzoru w zmienionej formie. Dopuszczenie takiej mozliwosci
oznaczatoby bowiem umozliwienie jej ingerencji w czes¢ postepowania dotyczgcg wniosku
wiasciciela praw do spornego wzoru. Podnoszac naruszenie art. 25 ust. 6 rozporzgdzenia
nr 6/2002, podczas gdy jej wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru zostat oparty na art. 25
ust. 1 lit. e) tego rozporzadzenia, wnoszgca o uniewaznienie zmierza do zmiany przedmiotu
swojego wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru, jak rowniez podstaw powotanych na jego
poparcie.

W trzeciej kolejnosci okolicznos$¢, ze wnoszgca o uniewaznienie zyczytaby sobie, by uniewaznic¢
prawo do wzoru w catosci, nie moze stanowic istniejgcego i aktualnego interesu w uzyskaniu
stwierdzenia niewaznosci decyzji Izby Odwotawczej. W konsekwencji Sad stwierdzit, ze nie ma
ona interesu w stwierdzeniu niewaznosci tej decyzji.

3. Skarga do sadu Unii - zakres kontroli sgdowej

o Wyrok z dnia 18 paZdziernika 2012 r., Neuman i Galdeano del Sel/Baena Grupo (C-101/11 P
i C-102/11 P, EU:C:2012:641)

Baena Grupo byta wiascicielem wzoru wspdlnotowego przedstawiajgcego siedzgcg postac.
H. Neuman i A. Galdeano del Sel ztozyli do EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do tego
wzoru. EUIPO uniewaznito prawo do spornego wzoru ze wzgledu na to, ze byt on pozbawiony
indywidualnego charakteru. Rozpatrujac skarge o stwierdzenie niewaznosci, Sad zauwazyt, ze
sporny wzor wywiera na poinformowanym uzytkowniku inne cato$ciowe wrazenie niz wrazenie
wywierane przez wczesniejszy znak, i stwierdzit niewaznosc decyzji EUIPO.

Rozpatrujgc odwotanie, w ktérym EUIPO podniosto, ze Sad przekroczyt granice kontroli,
Trybunat oddalit to odwofanie oraz odwotania wniesione przez pozostatych uczestnikow
i wypowiedziat sie w przedmiocie zakresu kontroli sgdowej sprawowanej przez Sad.

Trybunat orzekt, ze w ramach skargi o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO Sgd moze podjgc
sie przeprowadzenia petnej kontroli zgodnosci z prawem decyzji izb odwotawczych Urzeduy,
W razie potrzeby poprzez zbadanie, czy dokonaty one wiasciwej kwalifikacji prawnej okolicznosci
faktycznych sporu lub czy ocena okolicznosci faktycznych przedstawionych izbom odwotawczym
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nie byta dotknieta btedami. W istocie przy badaniu zgodnosci z prawem decyzji izby odwotawczej
Urzedu Sad nie moze by¢ zwigzany btedng oceng okolicznosci faktycznych dokonang przez izbe
odwotawczg, poniewaz ocena ta stanowi czes¢ ustalen, ktorych zgodnos¢ z prawem zostata
zakwestionowana przed Sadem.

Jednakze Sgd moze przyznac Urzedowi, szczegdlnie w sytuacji gdy ten ostatni jest powotany do
przeprowadzania wysoce technicznych ocen, pewng swobode iograniczy¢ sie, gdy chodzi
0 zakres przeprowadzane] przez niego kontroli decyzji izby odwotawczej w przedmiocie wzoréw
przemystowych, do badania oczywistych btedow w ocenie.
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