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Pytania prejudycjalne

1)

2)

Czy w sprawie takiej jak w postgpowaniu gtownym, w ktorej wiasciciel
powotuje si¢ na wzor chroniony na mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Rady
(WE) nr6/2002 zdnia 12grudnia 2001r. wsprawie wzoréw
wspolnotowych (zwanego dalej ,,rozporzadzeniem™) w odniesieniu do
jednego lub kilku klockoéw konstrukcyjnych wchodzacych w sktad zabawki
konstrukcyjnej pozwanego, ktore petnig taka samg funkcje montazowsa jak
klocki we wzorze powoda, zgodna z prawem Unii jest praktyka sadowa,
zgodnie z ktéra sady, ustalajac zakres ochrony, w rozumieniu art. 10
rozporzadzenia, wzoru powoda:

—  odnoszg si¢ do poinformowanego uzytkownika, (ktéry wiprzedmiocie
funkcji wzoru i produktu posiada wiedze¢ techniczna, jakiej moZma
oczekiwac od znawcy W danej dziedzinie;

—  uwazajg za poinformowanego uzytkewnika esobe, ktora®poréwnuje
wzér powoda z produktem pozwanego poprzez doktadne, techniczne
I metodyczne badanie, oraz

—  zakladaja, ze poinformowany uzytkewnik \ksztaltuje swoje ogdlne
wrazenie na temat wzoru'b produktu,przede wszystkim w formie opinii
technicznej?

Czy — gdyby w przypadku takim jak opisany powyzej nalezato stwierdzié,
ze ochrona przyznana na pedstawie wzeru powoda rozciaga si¢ na jedng lub
kilka cze$ci zabaweky konstrukcyjnych pozwanego, ktore jednak stanowig
ograniczong_ liczbey, klockow “konstrukcyjnych w stosunku do catoSci
klockow = zgodne z prawem Wnii jest uznanie swobodnej oceny sadu, na
podstawie ktorej, biorgc pod uwage czesciowy charakter naruszenia, niska
wagenl niewielki udziat maruszenia w stosunku do towaru jako catosci oraz
interesy zwiazane, Zwieograniczonym handlem zabawka konstrukcyjna,
ktorejprzewazajaca cze$¢ nie jest przedmiotem sporu, ktore to przyczyny sa
uznawane za,,,wazne powody” W rozumieniu art. 89 ust. 1 rozporzadzenia,
sad oddala, powodztwo o0 zakazanie dalszego przywozu tej zabawki
konstrukeyjnej do danego panstwa?

Przywelane przepisy prawa Unii

Rozporzadzenie Rady (WE) nr6/2002 zdnia 12 grudnia 2001r. w sprawie
wzordéw wspolnotowych, w szczegolnoscei art. 8, 10 i 89.

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej, w szczegdlno$ci
art. 3.
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Zwiezle przedstawienie okolicznos$ci faktycznych i postepowania gléwnego
Powdd jest wlascicielem dwoch nastepujacych wzorow wspolnotowych.

Przedmiotem wzoru o numerze rejestracyjnym 001950981-0001 jest element
taczacy zabawki konstrukcyjnej sktadajacy sie z cylindra z wypustkami i dwdch
osi 0 przekroju poprzecznym (axles) prostopadtych do siebie i wzgledem cylindra,
przy czym osie s3g polaczone z cylindrem za pomocg cylindrycznej podstawy
(produkt powoda odpowiada wzorowi: ,,Technic, Axle and pin connector hub with
2 perpendicular axles”).

Przedmiotem wzoru o numerze rejestracyjnym 002137190-Q002, jest, element
taczacy zabawki konstrukcyjnej, ktory jest zmodyfikowanymiwariantem znanego
klocka Lego zawierajagcego wypustki 2x1, ktéry posiada na jednejiize swoich
powierzchni wydrgzone trzonki (studs) 2x1 (produkts,powoda odpowiada
wzorowi: ,,Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).

Strona pozwana zamierzala dokona¢ przywezu) na, Wegry zabawek
konstrukcyjnych, opatrzonych znakiem towarowym ,Qman’,%sktadajacych si¢
z prefabrykowanych elementow z tworzyw Sztucznychhzawierajacych miedzy
innymi jeden lub kilka klockow konstrukcyjnych przedstawionych na ponizszej
ilustracji”:

001950981-0001

002137190-0002

A felperes
minitaolialmainak A: alperes arujanak birésagi szemle keretében késziilt fényképfelvételei

laistromabrazolasa

1

[Przypis thumacza: W dolnej czesci kolumny zawierajacej ilustracje ze zdjgciami i numerami
rejestracyjnymi napisano: ,,Zgloszone do rejestru przedstawienie wzoré6w powoda”. W dolnej
czesci kolumny zawierajacej ilustracje ze zdjeciami bez numerdw rejestracyjnych wskazano:
.Zdjecia produktu pozwanego wykonane dla celéw postepowania sagdowego”. ]
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Nemzeti Ado- és Vamhivatal (krajowa administracja podatkowa i celna, Wegry)
zarzadzita dokonanie kontroli celnej towarow pozwanego | wszczeta wobec niego
postgpowanie administracyjne W przedmiocie nalozenia na niego kary,
podejrzewajac, ze doszto do naruszenia praw wiasnosci przemystowej. W oparciu
0 przywotane powyzej wzory powoda iw odpowiedzi na jego wniosek z dnia
22 czerwca 2022r., Kuria (sad najwyzszy, Wegry) nakazal ostatecznie
zatrzymanie towaréw pozwanego. Powdd wytoczyt nastepnie przeciwko
pozwanemu niniejsze powodztwo o stwierdzenie naruszenia, w ktorym domaga
si¢ od sadu odsylajacego stwierdzenia, ze zostaly naruszone prawa do obu
wzorow, oraz ustalenia konsekwencji prawnych tego naruszenia.

Zwiezle uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie-prejudycjalnym

W przedmiocie koniecznosci przedstawienia pytan prejudycjalnych

Wzory powoda, opisane jako ,.klocki z zestawu budowlanego dlaydzieci”, nalezg
do klasy 21.01 w rozumieniu Porozumieni@®z,Loearne,,z'dnia/8 pazdziernika
1968 r. ustanawiajacego migdzynarodowa klasyfikagje wzorow przemystowych.
Ochrona tych wzorow wspdlnotowych Zostata przyznanaw<drodze tak zwanego
»Wyjatku modutowego” w rozumieniu arti8 ust. 3'tozporzadzenia.

Sad odsylajacy wskazuje, ze powod, korzystak Wprzesztosci z patentow, ktore
obecnie wygasty, aktore, przyznawaly ochrone techniczng zabawkom
0 konstrukcji modutowej,ktorych, elementy. sktadowe obejmuja roéwniez badane
obecnie wzory powoda,, System “klockéwr konstrukcyjnych chroniony byt
patentem, z pierwszenstwemd zgloszeniad przyznanym Godtfredowi Kirkowi
Christiansenowi, z,dnia ‘28\lipca 1958%. 0 numerze rejestracyjnym US3005282.
Znaczace jest toy zeprzedmiot, patentu, to jest ,,zapewnienie mozliwos$ci taczenia
w celu montazu Klockéwwkenstrukcyjnych w dowolnym pozadanym potozeniu
wzglednym, zapewniajacw ten, sposob szeroka game kombinacji klockéw w celu
tworzeniay struktur, do ‘zabawy o wielu roéznych typach i ksztattach”, oraz cel
wzoréws, wskazany “w.art. 8 ust. 3 rozporzadzenia, jakim jest zapewnienie
,wiclokrotnegoy sktadania lub laczenia wzajemnie wymienialnych produktéw
Wramach systemu, modulowego” sa co do zasady identyczne. Osiggnigcie celu
technicznego |jest mozliwe dzigki odpowiedniemu (funkcjonalnemu)
zaprojektowaniu wygladu zewnetrznego (ksztattu) produktu.

Zgodniet Z rozumieniem wzoru przyjetym W wyroku DOCERAM (C-395/16)
(pkt 24) na posta¢ wzoru skladaja si¢ jego elementy, ktore majg decydujgce
znaczenie (pkt25). Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia uprawniony
Z tytutu ochrony nie musi wykazywac¢, ze wzor stuzy jakiemukolwiek celowi
estetycznemu, zatem wystarczy, ze wykaze on po prostu, zgodnie zart.5 i6
rozporzadzenia, ze wzor stuzy celowi, oktorym mowa wart.8 ust.3
rozporzadzenia. Zdaniem sadu odsylajacego z powyzszego wydaje si¢ wynikac,
w $wietle jego konsekwencji, ze ochrona wzordéw, 0 ktorych mowa w art. 8 ust. 3
rozporzadzenia, jest W rzeczywistosci blizsza ochronie cech technicznych
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w drodze patentu, jak przyjeto juz wczesSniej w pkt 30 wyroku DOCERAM.
Zatem tworzenie takich wzoréw to nic innego jak tylko rutynowa czynnosé¢
0 charakterze inzynieryjnym i projektowym, ktéra co najwyzej moze shuzy¢
tworzeniu kolejnych dodatkowych elementéw alternatywnych systemu zabawek
konstrukcyjnych, ktory wszedt do domeny publicznej wraz z wygasnigciem
patentu. Moze to jednak oczywiscie prowadzi¢ do sytuacji, W ktorej wiasciciel,
powolujac si¢ na ochron¢ nowego wzoru uzyskang po wygasnigciu patentu
chronigcego zabawke konstrukcyjnag, moze uniemozliwi¢ konkurentom
oferowanie produktu o okreslonych cechach funkcjonalnych lub ,ograniczy¢
mozliwe rozwigzania techniczne.

Sad odsytajacy uwaza, ze niniejsza sprawa jest tego wyraznym przykladem.

Przywotany sad podkresla, ze nie ma watpliwosci, iz prawodawca)ustanowil
w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia jasng zasade oOraz zel wzory ‘moga bycObjete
ochrong na mocy tego przepisu, lecz nie jest dla niego jasne, jaki‘eel ptawny lub
polityczny przyswiecal prawodawcy. Zastanawia_si¢hony, czy jego celem bylo
przyznanie wiascicielowi wzoru chronionego Manmocy arts8 ust. 3 rozporzadzenia
prawa takiego jak to, ktore zwykle gwarantuje ochrona patentewa — bez spetnienia
przez wlasciciela przestanek koniecznyehde uzyskania takiej ochrony — poprzez
danie mu mozliwosci uniemozliwienia, konkurentom oferowania produktu
0 okreslonych cechach funkcjonalfiych lubvograniczenia mozliwych rozwigzan
technicznych.

Sad odsylajacy uwaza zapistotne Wwiyjasnienie tej kwestii, poniewaz jako sad
odpowiedzialny za stosowaniey prawa jest zobowigzany do zapewnienia
W postepowaniu, zgodnie “z art. 3 wust. 25 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z'dnia 29 kwiethia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej, \aby przéstanka, zgodnie z ktérg stosowanie tych
przepisOw nie powinno “twerzy¢ ograniczen w handlu prowadzonym zgodnie
Z prawem, zostata spetniona takze w przypadku powodztwa dotyczacego spornych
wzorow. W przypadku ‘wytaczanych w tej dziedzinie powddztw o stwierdzenie
naruszenia wspomniane Kkwestie i obawy nigdy nie znajdujg odzwierciedlenia na
poziomie mezliwosei ochrony, jako polityczne lub prawne podstawy wytaczenia
ochrony (zobaczw tym wzgledzie pkt79 wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r.,
Rhilips, C-299/99), lecz na poziomie zastosowania danego uregulowania.

Pierwsze pytanie prejudycjalne

Prawodawca nie przewidzial przepisow 0 charakterze wyjatkow od zastosowania
szczegOlnej ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia, zatem ochrona
wynikajaca ztego przepisu obejmuje kazdy wzor, ktory nie wywoluje
u poinformowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (art. 10 wust. 1
rozporzadzenia), a dla okreslenia zakresu ochrony nalezy wzig¢ pod uwage
stopien swobody tworcy podczas opracowywania wzoru (art. 10 ust. 2
rozporzadzenia).
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W tym ostatnim przypadku sad odsylajacy uwaza, ze stopien swobody tworczej
nalezy bada¢ nie — jak podnosit powdd W postepowaniu gtownym — z punktu
widzenia mozliwosci dalszego tworzenia nieskonczonej liczby coraz to nowych
alternatywnych ksztattow systemu modutowego, lecz z punktu widzenia tego,
jakie inne alternatywne ksztalty umozliwiajg osiagnigcie wlasnie tego celu
montazowego, ktéremu shluzy we wspomnianym systemie modulowym wzor
powoda (zdolno$¢ podstawowego klocka Lego z wypustkami 2x1 do rozbudowy
si¢ W gore ina boki za pomocg odlaczanego elementu mocujacego). W tym
konteks$cie margines kreatywnosci bedzie z konieczno$ci ograniczony.

Pierwsze pytanie czastkowe pierwszego pytania prejudycjalnego™wzmierza do
ustalenia, kto jest ,,poinformowanym uzytkownikiem”, ktoéregd ogélne wrazenie
dotyczace wzoru powoda nalezy poréwnac¢ z 0golnym wrazeniem ‘dotyczgcym
produktu pozwanego. Sad odsytajacy przedstawia pytanie, czy w odniesieniu to
wzoréw podlegajacych ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzeniamozna
zastosowac koncepcje przedstawiong w wyroku z.dnias20 pazdziernika 2011 r.,
PepsiCo/Grupo  Promer Mon Graphic (C-281/10®), zgodnie z ktora
»poinformowany uzytkownik” to osoba/ pesredniammigdzy przecietnym
konsumentem, a znawca W danej dziedzinie, ktorayzna, rozne wzory istniejgce
w danej branzy, posiada pewien zakre§ wiedzy na temat<elementow, jakie te
wzory zwykle posiadajg, 1w zwigzku z\zainteresowaniem danymi produktami
wykazuje stosunkowo wysoki pozidm uwagi przysich uzywaniu.

Poniewaz istot¢ wzoru podlegajacego ochronie na mocy art.8 ust. 3
rozporzadzenia stanowi nie 0gdlne Wwrazenie wywolane przez ksztalt produktu,
lecz cel techniczny, ktory wzoritenwma osiggnac, czyli funkcjonalno$é, moze
wydawaé si¢ uzasadnione @ prazyjecie, ze wiedza wyidealizowanego
poinformowanegom, uzytkownika po uzupelieniu 0 wiedzg techniczng
I inzynieryjng pednosintege uzytkewnika do rangi znawcy w danej dziedzinie
I utozsamia 4,go zbieglym, Widanej dziedzinie posiadajgcym analityczne
I metodyczne spojrzenic otaz wiedze techniczng.

Drugie ‘pytanie. czastkowe dotyczy poziomu uwagi uzytkownika. W tym zakresie
[sad odsylajacy, zwraca si¢ 0 wyjasnienie], czy wykladnia przedstawiona przez
Trybunat Sprawiedliwosci W przywotanym wyroku PepsiCo (C-281/10 P),
zgodnie “z ktorg poinformowany uzytkownik nie jest W stanie szczegdtowo
dostrzecnajmniejszych réznic pomiedzy wzorami a produktami pozostajgcymi
z nimi, W konflikcie, moze mie¢ roéwniez zastosowanie W przypadku wzorow
podlegajacych ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia oraz czy, biorac pod
uwagg, ze réznice miedzy wzorami podlegajacymi ochronie na mocy art. 8 ust. 3
rozporzadzenia a produktami, ktore kolidujg z tg ochrong, sg na ogét minimalne,
mogloby ztego wynikaé, ze wzory o0 cechach takich jak wzory powoda nie
moglyby W istocie zosta¢ pozbawione ochrony.

Moze to uzasadnia¢ okoliczno$¢, ze porownanie wzoru podlegajagcego ochronie na
mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia i spornego produktu dokonywane jest, rowniez
W toku postepowania sadowego, raczej przy zastosowaniu specjalistycznego
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podejécia projektowego lub technicznego oraz szczegdlowej procedury
analitycznej, anizeli wylacznie na podstawie przyblizonych ogoélnych wrazen
uzytkownika posiadajacego informacje W danej dziedzinie, lecz nie posiadajacego
tego rodzaju wiedzy.

Trzecie pytanie czastkowe dotyczy wykladni pojgcia ogdlnego wrazenia, ktore sad
odsylajacy, na podstawie stanowisk zaczerpnietych z orzecznictwa Trybunatlu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej, opisuje jako s$wiadome doswiadczenie
poinformowanego uzytkownika oparte na percepcji wzrokowej wynikajacej
z zewnetrznego wygladu produktu. Podejscie to przyjety sady wyzszej instancji,
ktore rozstrzygaly W postepowaniu W przedmiocie §rodkow tymczasowych.

Jednakze wrazenie wzrokowe wywotane przez wzor zarejesttowany na podstawie
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia ma catkowicie drugorzedne znaezenie W Qdniesieniu
do cech funkcjonalnych wzoru, zatem podobienstw Iréznie migdzy Aakimi
wzorami nie mozna wykaza¢ na podstawie wzrokowej WhpOprzez, opisowe
koncepcje wrazenia wzrokowego, lecz poprzez analizeni argumentacj¢ techniczna.
Podejscie to, wbrew wyktadni Trybunatu Sprawiedliwosei, zostalo przyjete przez
sad pierwszej instancji, przed ktorym wszezeto “postgpowanie” W przedmiocie
srodkow tymczasowych, asad odsylajgey, réwniezy skfonny jest uznaé, ze
prawdopodobnie nie jest calkowicie pozbawieneiznaczenia rozszerzenie pojecia
,0golnego wrazenia” tak, aby ob€mowaloyone, nieutylko koncepcje percepcji
wzrokowej wynikajace z zewngtrznego wygladu “wzoru, lecz réwniez opinig
techniczng znawcy W danej dziedzinie dotyczaca cech funkcjonalnych wzoru.

Drugie pytanie prejudycjalne

W  przypadku didzielenia, odpowiedzi twierdzacej na pierwsze pytanie
prejudycjalne, sad “edsylajacy, Wadrugim pytaniu prejudycjalnym zwraca si¢
0 wyjasnienie,zakresu swobodnejoceny, jaka dysponuje W kwestii uwzglednienia
roszczen wiasciciela ‘zwigzanych z naruszeniem, to jest, w szczeg6lnosci, czy
moze_onZ j,waznych pewodow” odstapi¢ od zastosowania wobec naruszenia
sankcji. ‘Zawarie w artz89 ust. 1 rozporzadzenia wyrazenie ,,nie stojg temu na
przeszkodzie, waznégpowody” nalezy interpretowac, W §wietle wyroku Nokia
(C-316/05), wsposeéb Scisty.

Jesli chodzi 0'tres¢ swobodnej oceny, z zasad sprawiedliwos$ci i proporcjonalnosci
wynika, / ze przy uwzglednianiu roszczen wynikajacych  z naruszenia
podniesionych przez wiasciciela prawa sad musi zachowac szczego6lng ostroznos¢,
poniewaz wynikajace zZ tego konsekwencje prawne musza odpowiada¢ zakresowi
naruszenia.

Podobnie, jesli roszczenie wiasciciela prawa 0 zatrzymanie towaru jako catosci
moze zosta¢ uwzglednione tylko na tej podstawie, ze jeden lub kilka elementow
zabawki konstrukcyjnej — ktérych liczba jest jednak niewielka w stosunku do
calkowitej liczby czeSci — narusza prawa do jednego lub kilku wzorow
wspolnotowych, wlasciciel tych praw dysponuje zasadniczo tym samym
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uprawnieniem, z jakiego mogt korzysta¢ kilkadziesiat lat temu, powotujac si¢ na
wygasty juz patent, ktory chronit zabawki konstrukcyjne z technicznego punktu
widzenia. Jednakze, ze wzgledu na to, Ze istota zastrzezenia prawa do wzoru
dotyczy wtasnie jego funkcjonalnos$ci, wtasciciel prawa musi réwniez wziaé pod
uwage, juz W chwili skladania wniosku 0 rejestracje, ze osoba trzecia moze miec
interes w korzystaniu z tej funkcjonalnosci.

Biorac pod uwage, ze ochrona wzoréw, ktére mogag stanowi¢ ograniczenie handlu,
jest wyraznie dozwolona na mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia, przeciwne temu
interesy moga by¢ oceniane jedynie W postepowaniu W przedmiocie naruszenia,
ktorego ramy zostaty okreslone w art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/43:

Zatem, w przypadku gdy sad odsylajacy uzna w postepéwaniu gtownym za
uprawdopodobnione, ze pozwany narusza prawa do wzoréw wspolnotowyeh,
powstaje pytanie, czy w swietle szczegdlnych okolicznosci‘sprawy wlaseiwe’jest,
na podstawie kryteriow okreslonych wart.3 ust. 1% 2 dyrektywy 2004/48
I wcelu, migdzy innymi, niestwarzania niepotrzebnyeh ograniczen handlu
prowadzonego zgodnie z prawem, uwzgledmié, czgsciowowlub ‘nawet oddali¢
W catosci roszczenia wilasciciela wzoru.

Z kolei nie ulega watpliwosci, ze na ‘drugiej szali tej swobodnej oceny stoi
spoczywajacy na sadzie odsylajacym obowigzek wspierania wiasciciela wzoru,
aby moégt on dochodzi¢ swoich “praw wtasnosci ttelektualnej, oraz uniknigcia
sytuacji, w ktorej praktyka sgdowayprowadzi w istecie do pozbawienia tre$ci praw
wylgcznych wynikajgcychaz oehrenywzoru,

W s$wietle powyzszychyrozwazan nasuwa, si¢ pytanie, czy na podstawie prawa
Unii swobodna ocena sagdu moze rozeiggac si¢ az do oddalenia W calosci przez
sad panstwa cztonkowskiego, roszcZenia majacego na celu zakazanie dalszego
przywozu zabawkiykonstrukeyjnej do danego panstwa.



