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POSTEPOWANIE O STWIERDZENIE NARUSZENIA
PRAWA DO NIEZAREJESTROWANEGO WZORU
WSPOLNOTOWEGO — ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Uwagi ogdlne

Koncepcja ochrony niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych wywodzi si¢
z prawa brytyjskiego.”? W prawie Unii Europejskiej regulacje dotyczace tej kategorii
wzorow zostaly zawarte w rozporzadzeniu 6/2002.° Niezarejestrowane wzory wspol-
notowe stuza do ochrony produktow, ktore wymagaja czestych zmian w wygladzie,
a w konsekwencji — nie potrzebuja dtugiej ochrony obarczonej formalno$ciami reje-
strowymi i zwigzanymi z tym kosztami. Mniej rygorystyczny sposob przyznawania
ochrony niezarejestrowanym wzorom wspolnotowym wigze si¢ jednak z we¢zszym
jej zakresem oraz dodatkowymi obowigzkami spoczywajagcymi na uprawnionym
w toku postgpowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tych wzorow.

2. Zakres prawa do niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego przyznaje uprawnio-
nemu do wzoru* wylaczno$¢ jego stosowania i zakazywania osobom trzecim uzy-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Sktodowskiej; rzecznik patentowy.
2 Szerzej w kwestii ochrony prawnej wzoréw niezarejestrowanych w prawie brytyjskim zob. J. Siefczyto-Chla-

bicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2008, nr 2, s. 10-12;
L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2014, s. 740 i n. W dniu 1 pazdziernika 2014 r. wszedt
w zycie Intellectual Property Act 2014 z dnia 14 maja 2014 r. (UK Public General Acts 2014 c. 18; dostepny
na stronie internetowej www.legislation.gov.uk , data dostepu: 11.09.2015 r.), ktéry wprowadzit w prawie brytyj-
skim liczne zmiany w ochronie niezarejestrowanych wzoréw przemystowych.

3 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.Urz.
WE L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.; polskie wydanie specjalne rzdz. 13, tom 27, s. 142; dalej jako rozporzadzenie
6/2002).

4 W oficjalnym ttumaczeniu na jgzyk polski rozporzadzenia 6/2002 postuzono sie okresleniem ,wtasciciel wzoru”.
Ze wzgledu na specyficzny charakter dobr niematerialnych w literaturze przedmiotu przedstawiciele polskiej dok-
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wania przedmiotowego wzoru bez jego zgody (art. 19 ust. 1 zd. 1 rozporzadzenia
6/2002). ,,Uprawnienie do zakazania uzywania [zarejestrowanego wzoru wspolno-
towego| przez osoby trzecie rozciaga si¢ na kazda osobe trzecia, ktora uzywa wzoru
niewywotujacego u poinformowanego uzytkownika innego calo$ciowego wraze-
nia, w tym roOwniez na osobg trzecig bedacg wilascicielem pdzniej zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego”.’

Uzywanie niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego polega, miedzy innymi,
na: ,,(...) wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie
lub uzywaniu produktu, w ktory wzoér jest zawarty badz zastosowany lub sktadowa-
niu takiego produktu w tych celach” (art. 19 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Jest
to wylacznie przykladowy katalog dziatan, ktore wkraczaja w zakres zastrzezonej
wylacznosci.

Prawo zakazywania uzywania niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego
przyshuguje jednak uprawnionemu wylacznie wowczas, gdy ,,sporne uzywanie wy-
nika z nasladowania chronionego wzoru” (art. 19 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002).
W rozporzadzeniu 6/2002 nie ma jednakze definicji legalnej pojecia ,,nasladowa-
nie”. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w polskim piSmiennictwie ,,prawo
ze wzoru niezarejestrowanego wiaze si¢ (...) z mozliwoscig zakazywania osobom
trzecim uzywania chronionego wzoru na skutek niedozwolonej reprodukcji”.® Pra-
wodawca unijny doprecyzowat jedynie, Ze ,,spornego uzywania nie uwaza si¢ za
wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli nasladowanie jest wynikiem
pracy tworcy, ktory mozna uznac, ze nie znat wzoru ujawnionego przez witasciciela”
(art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002), a praca tworcy ma charakter niezalezny.
W polskojezycznej wersji rozporzadzenia 6/2002 pominigto sformutowanie doty-

tryny prawa wzoréw przemystowych postugujg sig okresleniem ,uprawniony do wzoru” oraz ,uprawniony z prawa
rejestracji (w odniesieniu do wzoréw zarejestrowanych) (zob. szczegétowo w kwestii argumentéw przemawiaja-
cych za odejsciem od okreslenia ,wtasciciel wzoru”: M. Pozniak-Niedzielska, J. Sienczyto-Chlabicz, Europejskie
prawo wzoréw przemystowych, Warszawa 2010, s. 85; J. Kepinski, Przejscie i obcigzenie praw do wzoru przemy-
stowego i do wzoru wspdlnotowego; umowy licencyjne dotyczace praw do wzoru przemystowego i wzoru wspol-
notowego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2012,
z. 118, s. 55). W niniejszej pracy stosowane sg zamiennie okreslenia ,uprawniony do wzoru” oraz ,uprawniony do
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego”.

5 Tak wyr. Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos
Internacional SA przeciwko Proyectos Integrales de Balizamiento SL.; powotywane w niniejszej pracy wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej sg dostgpne na stronie internetowej www.curia.europa.eu (data do-
stepu: 11.09.2015 r.). Przedmiotowe orzeczenie zapadto w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspoélnoto-
wego, jednakze odnosi sig¢ ono réwniez do niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych (zob. komentarze do
wyroku: M. Gimeno, On the question of whether there is infringement of a Community registered design and
the definition of «third parties», (w:) P. Claassen (red.), J. Keustermans (red.), Landmark IP Decisions of the Eu-
ropean Court of Justice 2008-2013, Bruksela 2014 s. 212-218; L. Mastroianni, Disegno o modello comunitario
e registrazione posteriore, Il diritto industriale 2012, nr 3, s. 201-206; R. Sciaudone, Community design: prior in
time, stronger in right, ,Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2012, nr 7, s. 401-403).

6 Podaje za: L. Brancusi, Wzér wspolnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 363, ktéra swoje stano-
wisko oparta na pogladach: A. Tischner, Niezarejestrowany wzoér wspélnotowy, ,Przeglad Prawa Handlowego”
20086, nr 7, s. 39; J. Sienczyto-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego..., op. cit., s. 15;
J. Kepinski, Wzér przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspélnotowym, Warszawa 2010, s. 125. Na te-
mat zakresu ochrony niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych zob. tez M. Pozniak-Niedzielska, J. Sienczyto-
-Chlabicz, Europejskie prawo wzoréw przemystowych..., op. cit., s. 51).
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czace ,,niezaleznosci (samodzielno$ci) pracy tworcy”.” Nie oznacza to jednak, ze
w toku oceny potencjalnego naruszenia ten aspekt nie powinien by¢ uwzgledniany.

Z polskiej oficjalnej wersji jezykowej rozporzadzenia 6/2002 réwniez nie spo-
sob wywnioskowac, czy niezarejestrowany wzor wspolnotowy jest chroniony przed
kopiowaniem czy nasladowaniem. W polskojezycznej wersji brakuje bowiem spoj-
nos$ci terminologicznej. W art. 19 ust. 1 postuzono si¢ okres$leniem ,,nas§ladownic-
two”, a w pkt 21 preambuty do rozporzadzenia 6/2002 uzyto zwrotu ,.kopiowanie”.
Analiza roznych wersji jezykowych rozporzadzenia 6/2002 pokazuje jednak, ze
niezarejestrowane wzory wspolnotowe nalezy raczej chroni¢ przed kopiowaniem,
ktore, zgodnie z pogladem wyrazonym w doktrynie, na potrzeby stosowania art. 19
ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 trzeba poddawa¢ wyktadni ,,w oderwaniu od wszelkich
skojarzen z cywilistycznymi pojeciami winy lub dobrej/ztej wiary, z ktorych usta-
wodawca unijny wyraznie zrezygnowal”.®

W toku postepowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowa-
nego wzoru wspolnotowego powod powinien zatem udowodnié trzy przestanki. Po
pierwsze, musi wykazaé, ze naruszyciel znal niezarejestrowany wzor wspolnotowy
bedacy przedmiotem postgpowania o naruszenie (zgodnie z przepisem art. 19 ust.
2 rozporzadzenia 6/2002). Po drugie, powinien dowies¢, ze wzor naruszajacy nie-
zarejestrowany wzor wspolnotowy nie powstat w wyniku niezaleznej pracy twor-
czej (art. 19 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002). Po trzecie, ma uzasadnié, dlaczego wzor,
ktérym postugiwat si¢ naruszyciel, nie wywotywal odmiennego ogdlnego wrazenia
wzgledem wzoru, do ktorego jest on uprawniony (zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporza-
dzenia 6/2002). Natomiast w odpowiedzi na pozew pozwany powinien przedstawic¢
stanowisko przeciwne, jak rowniez, w $wietle przepisu art. 19 ust. 2 rozporzadze-
nia 6/2002 musi wykaza¢, ze wzor bgdacy przedmiotem naruszenia opracowat
samodzielnie.’

7 Por. art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002 w réznych wersjach jezykowych, np. wersja polskojezyczna:
,Sporne uzywanie nie uwaza sie za wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli nasladowanie jest
wynikiem pracy twércy, ktéry mozna uznac, ze nie znat wzoru ujawnionego przez wtasciciela”; wersja angielsko-
jezyczna: ,The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it results from
an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought not to be familiar with the design
made available to the public by the holder”; wersja francuskojgzyczna: ,L'utilisation contestée n’est pas consi-
dérée comme résultant d’'une copie du dessin ou modéle protégé si elle résulte d’'un travail de création indépen-
dant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'’il ne connaissait pas le dessin ou modéle
divulgué par le titulaire”; wersja hiszpanskojgzyczna: ,La utilizacién impugnada no se considerara resultante de
haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creacién indepen-
diente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocia el dibujo o modelo divulgado
por el titular”); wersja niemieckojezyczna: ,Die angefochtene Benutzung wird nicht als Ergebnis einer Nacha-
hmung des geschiitzten Geschmacksmusters betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbstéandigen Entwurfs
eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offen-
barte Muster nicht kannte”).

8 L. Brancusi, Wzér wspoélnotowy..., op. cit., s. 378.

9 Por. wyr. Sagdu Okrggowego w Warszawie Wydziat XXII Sgd WspdInotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
z dnia 23 listopada 2009 r., XXIl GWwp 7/09; powotywane w niniejszej pracy wyroki Sgdu Okregowego w War-
szawie Wydziat XXIl Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw sg dostepne na stronie internetowej
http://www.warszawa.so.gov.pl/zbiory-orzeczen-xxii-wydzialu.html (data dostepu: 11.09.2015r.).
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3. Ograniczenie zakresu ochrony niezarejestrowanych
wzorow wspolnotowych

Prawodawca unijny wyliczyt okolicznosci, ktore ograniczajg prawo do nieza-
rejestrowanego wzoru wspolnotowego. Ich katalog w zasadzie pokrywa si¢ z ogra-
niczeniami dotyczacymi zarejestrowanych wzordw wspdlnotowych oprocz, tak
zwanego, prawa uprzedniego uzywania odnoszacego si¢ wytacznie do zarejestrowa-
nych wzoréw wspdlnotowych.

W $wietle rozporzadzenia 6/2002 nie narusza prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego uzywanie wzoru w celu prywatnym i niechandlowym oraz
wykorzystanie wzoru w celu doswiadczalnym badz w ramach cytowania czy na-
uczania, pod warunkiem, ze takie dziatania sg zgodne z praktyka uczciwego handlu
i nie utrudniajg zwyktego uzywania wzoru. W przypadku stosowania wzoru w celu
doswiadczalnym, cytowania czy nauczania nalezy jednak bezwzglednie wskazaé
zrodto pochodzenia wzoru (art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 6/2002). Ponadto,
podobnie jak w przypadku wzoréw zarejestrowanych, nie dochodzi do naruszenia
w przypadku sprzetu w srodkach komunikacji morskiej i powietrznej czasowo znaj-
dujacego si¢ na terytorium Unii Europejskiej, ktory zostat zarejestrowany w pan-
stwie trzecim, importu do Unii Europejskiej czgéci zamiennych i wyposazenia
akcesoriow w celu napraw tych $rodkow, jak rowniez wykonania ich naprawy (art.
20 rozporzadzenia 6/2002).

Prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego nie sg takze naruszane
w odniesieniu do wzoru produktu, ktory zostat wprowadzony do obrotu w Unii Eu-
ropejskiej przez uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego lub
za jego zgoda (art. 21 rozporzadzenia 6/2002). Jest to sytuacja zwana w doktrynie
wyczerpaniem prawa. !

Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze by¢ rowniez
ograniczony w sytuacji, gdy uzywanie wzoru ,.jest niezbedne dla zasadniczych po-
trzeb obronnosci lub bezpieczenstwa” (art. 23 rozporzadzenia 6/2002). Jest to moz-
liwe wylacznie wowczas, gdy taka sytuacje dopuszczajg przepisy prawne panstwa
cztonkowskiego. W Polsce ustawodawca nie przewidzial tego rodzaju rozwigzania
wzgledem wzoru przemystowego, a jedynie w odniesieniu do wynalazku dotycza-
cego obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.!!

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego ogranicza takze licen-
cja'? w zakresie, w jakim zostala udzielona.'® Licencjobiorca, uzywajgc niezareje-

10 Szerzej na temat wyczerpania praw wtasnosci przemystowej zob.: R. Skubisz, Zakres wyczerpania praw wtasno-
$ci przemystowej w prawie polskim, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2002, nr 1, s. 1-9.

11 Zob. art. 56-62 PWP.

12 Rozporzadzenie 6/2002 dopuszcza udzielanie licencji na niezarejestrowane wzory wspélnotowe (art. 32 ust. 1
rozporzadzenia 6/2002). Licencji, ktorej przedmiotem jest niezarejestrowany wzoér wspélnotowy, nie ma jednak
mozliwosci wpisania do rejestru ani publikacji informacji o jej udzieleniu (art. 32 ust. 5 rozporzadzenia 6/2002).

13 Na temat umowy licencyjnej dotyczacej prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego zob. J. Kepinski,
Przejscie i obcigzenie prawa do wzoru przemystowego i wzoru wspolnotowego..., op. cit., s. 70.
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strowanego wzoru wspolnotowego, nie narusza prawa do tego wzoru. Gdy jednak
licencjobiorca nie przestrzega postanowien umowy licencyjnej dotyczacych ,,czasu
jej obowigzywania, formy, w jakiej wzor moze by¢ uzywany, asortymentu produk-
tow, na ktore licencja zostala udzielona, i jako$ci produktow produkowanych przez
licencjobiorce” (art. 32 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002), woéwczas uprawniony do
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze wystapi¢ przeciwko licencjo-
biorcy z pozwem o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego.

4. Domniemanie waznosci niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych

W toku postgpowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanych
wzorow wspolnotowych, podobnie jak wzgledem zarejestrowanych wzoréw wspol-
notowych, domniemywa si¢, ze wzory bedace przedmiotem postgpowania sg wazne
(art. 85 ust. 2 zd. 1 rozporzadzenia 6/2002). W tym przedmiocie stuszne jest stano-
wisko Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspodlnotowych Znakow
Towarowych i Wzorow, ze ,,Niezarejestrowany wzor wspolnotowy nie korzysta (...)
z domniemania waznosci wynikajacego z rejestracji w OHIM”.!* Niezarejestrowane
wzory wspolnotowe nie sg bowiem rejestrowane. Brak jest wigc podstaw, aby do-
mniemywac, ze s3 wazne na podstawie rejestracji. Mimo powyzszego, w przypadku
spetnienia warunkow, o ktéorych mowa w art. 85 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002, nie-
zarejestrowane wzory wspolnotowe korzystaja z domniemania waznosci. Nie jest
zatem zasadny zaprezentowany w tym samym wyroku poglad, zgodnie z ktorym
,Zadajacego ochrony przed naruszeniami wlaciciela takiego wzoru obcigza obo-
wigzek udowodnienia jego nowosci i indywidualnego charakteru, w sposob okre-
$lony krajowymi przepisami postepowania cywilnego™.!> Nie ma podstaw, aby od
uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego wymagaé, jeszcze
na etapie postegpowania o stwierdzenie naruszenia, zeby wykazatl, iz jego wzér od-
znacza si¢ indywidualnym charakterem i nowos$cia w sytuacji, gdy uprawniony do
wspolnotowego wzoru zarejestrowanego takiego obowiagzku nie posiada. Upraw-
niony do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego korzysta z domniemania waz-
nosci swojego wzoru pod warunkiem, ze przedstawi sadowi §wiadectwo rejestracji
Wwzoru, mimo ze rejestracja wzoréw wspolnotowych odbywa sie bez badania istnie-
nia przestanek nowosci 1 indywidualnego charakteru.

Aby sad modgl przyjaé, ze niezarejestrowany wzdér wspdlnotowy jest wazny,
uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego musi zatem udowodni¢,

14 Zob. wyr. Sagdu Okrggowego w Warszawie Wydziat Xl Sgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie XXIl GWwp 10/11).
15 Ibidem.
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ze warunki okreslone w art. 11 rozporzadzenia 6/2002 zostaty spelnione, a ponadto
powinien wskaza¢, w czym przejawia si¢ indywidualny charakter wzoru, do ktérego
jest uprawniony.

Wykazanie spetnienia przestanek z art. 11 rozporzadzenia 6/2002 ma na celu
okreslenie dnia rozpoczgcia ochrony oraz sprecyzowanie jej zakresu.'® O narusze-
niu prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego jest bowiem mowa tylko
wtedy, gdy to prawo jest w mocy, czyli w okresie trzech lat!” poczawszy od dnia,
w ktorym wzor zostat ujawniony w Unii Europejskie;.

W praktyce moment ujawnienia jest trudny do okreslenia. Jest to zwigzane
z brakiem jakiegokolwiek wykazu niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych,
z ktorych wynikatyby daty ich pierwszego publicznego udostepnienia. W zwigzku
z tym w przypadku ewentualnego postgpowania sgdowego powdd musi sam przed-
stawi¢ sadowi dowdd na okolicznos¢ pierwszego publicznego udostepnienia wzo-
réw."® Sprawdzenie przez sad prawdziwosci pierwszego publicznego udostgpnienia
wzoru wydaje si¢ by¢ jednak latwiejsze, anizeli zweryfikowanie daty stworzenia
wzoru, od ktorej jest liczony okres ochrony utworéw prawnoautorskich.!

Sposoby ujawnienia wzoréw moga by¢ rézne i, co istotne, nie zalezg one od
tego, czy mamy do czynienia ze wzorami zarejestrowanymi czy niezarejestrowa-
nymi. Ujawnienie moglo nastgpi¢, miedzy innymi, przez: opublikowanie, wy-
stawienie czy wykorzystanie w handlu (art. 11 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002).%°
Prawodawca unijny wskazal wylacznie przyktadowy katalog sytuacji, ktére moga
spowodowa¢ publiczne udostepnienie wzoru.?! W wyroku w sprawie C-479/12 Try-
bunal Sprawiedliwosci uznat, ze ,,wzor mogt stac si¢ dostatecznie znany dziataja-
cym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branzy $§rodowiskom podczas zwyktego
toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaty udostepnione handlowcom

16 Tak wyr. Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd.
przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd. pkt 43.

17 Pierwotnie proponowano dwuletni okres ochrony (szerzej na temat ksztattowania ochrony niezarejestrowanych
wzoréw w Unii Europejskiej zob. J. Kepinski, Wzoér przemystowy..., op. cit, s. 122-123). D. Musker zwraca uwage,
ze w takich dziedzinach przemystu jak: moda, systemy elektroniczne czy sektor zabawek trzyletni okres ochrony
wydaje sig¢ wystarczajgcy (D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, London 2002, s. 57).

18 Pojecie ,publiczne udostepnienie wzoru” wystepuje w rozporzadzeniu 6/2002 zaréwno w toku badania przestanki
nowosci wzoru (art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002), jak i w kontekscie wyznaczania poczatku ochrony dla nie-
zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych (art. 11 rozporzadzenia 6/2002). W obydwu przepisach definicja tego
okreslenia jest w zasadzie tozsama. W zwigzku z tym przedstawiciele doktryny postulujg przyjecie jednakowego
terminu (zob. D. Musker, Community Design Law..., op. cit., 2-052A; podaje za A. Tischner, Niezarejestrowany
wzor..., op. cit., s. 39).

19 Zob. art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631z pdzn. zm.).

20 Zob. komentarze dotyczgce wyroku: R. Hackbarth, Unregistered Community designs, limitations, forfeiture and
sanctions in the context of multistate infringements, ,Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2014,
nr 9, s. 778-780; H. Hartwig, Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmu-
sters — Gautzsch GroR3handel/MBM Joseph Duna [Gartenpavillon], ,Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht” 2014, z. 4, s. 372-373 .

21 Na temat sposobéw ujawnienia wzoru wspdélnotowego (w odniesieniu do art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002)
zob. J. Sienczyto-Chlabicz, Utrata nowosci i indywidualnego charakteru wzoru wspélnotowego wskutek jego pu-
blicznego ujawnienia, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2010, nr 4, s. 13-21.
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dziatajagcym w tej branzy”.”? W powolywanej sprawie ujawnienie polegato na ,,roz-
powszechnianiu «Magazynu z nowosciami — MBMy, zawierajgcego rysunki tego
modelu, w liczbie 300-500 egzemplarzy, wsrdd sprzedawcow i posrednikow han-
dlowych, jak rowniez wsrdéd dwoch niemieckich zwigzkéw kupcoéw meblowych” 2
Sad orzekajacy w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do niezarejestrowa-
nego wzoru wspolnotowego, po rozwazeniu materiatu dowodowego przedstawio-
nego przez powoda na okolicznosci wskazane w art. 11 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002
oceni zatem, czy naruszenie nastgpilo w momencie, gdy niezarejestrowany wzor
wspolnotowy byl chroniony oraz czy kwalifikowat si¢ do ochrony. Jezeli pozwany
uzna, ze wzor, na ktoéry powotuje si¢ powod nie zastuguje na ochrone, wowczas
w toku postgpowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tego wzoru moze podnies¢
zarzut niewaznosci wzoru lub wystgpi¢ o uniewaznienie wzoru w drodze powodz-
twa wzajemnego (art. 85 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Wniosek o uniewaz-
nienie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze zosta¢ rOwniez
ztozony w postepowaniu zabezpieczajacym (art. 90 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002).
W odniesieniu do niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych jedynym organem
wladnym do uniewaznienia niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego jest sad do
spraw wzorow wspolnotowych. W przeciwienstwie do zarejestrowanych wzorow
wspdlnotowych nie ma takich uprawnien Urzad Harmonizacji Rynku Wewng¢trz-
nego w Alicante. Podstawy uniewaznienia prawa do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego sa analogiczne, jak w przypadku zarejestrowanego wzoru wspol-
notowego (art. 25. ust. 1 rozporzadzenia 6/2002). Pozwany moze przyktadowo pod-
nies¢, ze wzor nie byt chroniony w momencie zarzucanego mu czynu ze wzgledu
na uplyw czasu przewidziany do ochrony niezarejestrowanych wzoréw wspolnoto-
wych lub nie zastuguje na ochrong jako niezarejestrowany wzdor wspdlnotowy ze
wzgledu na niedostateczne ujawnienie.** W odniesieniu do niezarejestrowanych
wzoréw wspolnotowych nie ma jednak mozliwosci zachowania uniewaznionego
wzoru w zmienionej formie, co jest mozliwe wzgledem zarejestrowanych wzorow
wspolnotowych uniewaznionych z nastgpujacych powodow: niespetnienia przez
wzOr wymogow z art. 4-9 rozporzadzenia 6/2002; gdy we wzorze wykorzystano cu-
dze oznaczenie odrozniajace; jezeli wzor jest przejawem niedozwolonego uzywania
utworu chronionego na gruncie prawa autorskiego jednego z panstw cztonkowskich;
kiedy ,,wzor stanowi niewltasciwe uzywanie jednego z przedmiotow wymienionych
w art. 6 bis «kKonwencji paryskiej» (...) oraz odznak, godet i herbow innych niz

22 Wyr. Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12, H. Gautzsch GroRhandel GmbH
& Co. KG przeciwko Miinchener Boulevard Mébel Joseph Duna GmbH., pkt 30.

23 Ibidem, pkt 25.

24 Zob. przyktadowo wyr. Bundesgerichtshof (BGH) z 9 pazdziernika 2008 r. w sprawie | ZR 126/06, ,Gebéackpresse,
gewerblicher rechtsschutz und urheberrecht” 2009, z. 79. Zob. tez komentarz do wyroku A. Gértner, The Disclo-
sure of Designs Outside the European Community — The Federal Supreme Court’'s Gebackpresse Decision and
its Implications, ,European Intellectual Property Review” 2010, nr 4, s. 181-183.

249



Kinga Wernicka

wymienione w art. 6 bis i ktore sg przedmiotem szczegolnego interesu publicznego
Panstwa Cztonkowskiego”.

Natomiast w przedmiocie udowodnienia, ze wzor posiada indywidualny cha-
rakter wypowiedzial si¢ Trybunat Sprawiedliwosci. W ramach wniosku o wydanie
orzeczenia wstepnego brytyjski sad w trybie art. 267 TFUE zwrocit si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z pytaniem o tresci: ,,Czy wlasciwy w sprawach
wzorow wspolnotowych sad jest zobowiazany do tego, by traktowac niezarejestro-
wany wzor wspolnotowy jako wazny do celéw art. 85 ust. 2 rozporzadzenia [nr
6/2002], jesli whasciciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego
wzoru, czy tez wlasciciel jest zobowigzany do udowodnienia, ze wzor posiada in-
dywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporzadzenia?”’. W $wietle stanowiska
Trybunalu wykazanie, w czym przejawia si¢ indywidualny charakter wzoru powoda
»polega [wylacznie] na zidentyfikowaniu przez wiasciciela wzoru elementu lub ele-
mentow danego wzoru, ktore wedtlug tego wlasciciela nadaja mu ten charakter”.
W celu udowodnienia, ze wzor posiada indywidualny charakter powdd nie musi za-
tem przedstawia¢ doglebnej analizy tej przestanki. Takie rozumienie przepisu art.
85 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 nie uprzywilejowuje zadnej ze stron postgpowa-
nia. W przypadku odmiennej wyktadni uprawniony do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego, zamiast skupi¢ si¢ na istotnych aspektach postepowania o stwier-
dzenie naruszenia, jeszcze przed wystapieniem przez naruszyciela czy powoda wza-
jemnego z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego,
koncentrowatby si¢ rowniez na obronie waznosci swojego wzoru. Stawialoby to za-
tem naruszyciela w korzystniejszej sytuacji procesowej.

5. Zagadnienia procesowe — uwagi ogolne

W sprawach dotyczacych naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych sadem wylacznie wiasciwym jest sad w sprawach wzorow wspdlno-
towych dziatajacy na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktorym doszto do na-
ruszenia (art. 81 rozporzadzenia 6/2002).% Na mocy przepisu art. 80 rozporzgdzenia
6/2002 panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej zostaty zobowigzane do utworze-
nia na swoich terytoriach sgdow orzekajacych w sprawach wzoréw wspolnotowych.
Sady te maja wylaczng wlasciwos$¢ w przypadku wnioskow o uniewaznienie niezare-
jestrowanych wzorow wspolnotowych, jak rowniez powddztw o naruszenie wzorow
wspolnotowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). W Polsce funkcje takiego
sadu pelni Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Zna-
kéw Towarowych 1 Wzorow. Sad ten stosuje przepisy rozporzadzenia 6/2002, za$

25 W kwestii zagadnien zwigzanych z powddztwami réwnolegtymi ze wzoréw wspoélnotowych i prawa ze wzoru kra-
jowego, o ktérych mowa w przepisie art. 95 rozporzgdzenia 6/2002 (zob. m.in. P. Stone, EU Private International
Law, Cheltenham — Northampton 2010, s. 162).
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w sprawach nieuregulowanych w rozporzadzeniu 6/2002 — przepisy ustawodawstw
wlasnych krajow (art. 88 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002). Rowniez w odniesieniu do
przepisow proceduralnych sad w sprawach wzorow wspolnotowych stosuje przepisy
krajowe, jezeli rozporzadzenie 6/2002 nie stanowi inaczej, ,,do tego samego rodzaju
postepowania w sprawie zarejestrowania wzoru w Panstwie Czlonkowskim, w kto-
rym sad ma swojg siedzibg” (art. 88 ust. 3 rozporzadzenia 6/2002).

Wszelkich roszczen dotyczacych naruszenia prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego moze dochodzi¢ nie tylko sam uprawniony do niezarejestro-
wanego wzoru wspolnotowego, ale rowniez, pod pewnymi warunkami, licencjo-
biorca (art. 32 ust. 3 rozporzadzenia 6/2002). Co do zasady, licencjobiorca moze
wystapi¢ z powodztwem wytacznie za zgodg uprawnionego do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego. Wyjatkowo, ,,(...) wlasciciel licencji wytacznej moze wsz-
czac (...) postgpowanie, jezeli whasciciel prawa ze wzoru wspolnotowego po otrzy-
maniu wezwania sam nie wytoczy we wlasciwym terminie powodztwa w sprawie
naruszenia” (art. 32 ust. 3 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Istnieje takze mozliwos¢
przystapienia przez licencjobiorce do juz toczgcego si¢ postgpowania (art. 32 ust. 4
rozporzadzenia 6/2002).

W przedmiocie roszczen, z jakimi powdd moze wystgpowaé w postgpowaniu
o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego
prawodawca unijny ograniczyt si¢ do wskazania wylacznie roszczenia przystuguja-
cego prawowitemu uprawnionemu do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego.
Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w sytuacji, gdy wzor zostat ujawniony lub stanowi
przedmiot roszczenia przez osobe nieuprawniong do tego w $wietle art. 14 rozporza-
dzenia 6/2002, uprawniony moze zada¢ uznania go za prawowitego uprawnionego
do wzoru wspolnotowego. Z rozporzadzenia wynika roéwniez, ze powod moze za-
broni¢ pozwanemu kontynuowania dziatan, ktore naruszajg prawo do niezarejestro-
wanego wzoru wspolnotowego (art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 6/2002). Poza
roszczeniami wymienionymi powyzej, istnieje takze mozliwos¢ wystapienia z in-
nymi roszczeniami przewidzianymi w przepisach prawa panstwa czlonkowskiego,
jak i prawa prywatnego mi¢dzynarodowego obowigzujgcego na terytorium, na kto-
rym doszto do naruszenia (art. 89 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 6/2002). Roszczenia
te zostaly szeroko opisane przez przedstawicieli doktryny i nie sa przedmiotem ni-
niejszego omdwienia.

26 Zob. w szczegoélnosci: A. Szewc, Naruszenie wtasnosci przemystowej, Warszawa 2003, s. 180-218; P. Podrecki,
Srodki ochrony praw wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 189-494; P. Podrecki, E. Traple, Roszczenia
z tytutu naruszenia praw wtasnosci przemystowej, (w:) R. Skubisz (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Sys-
tem..., op. cit., s. 1409-1437.
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6. Uwagi koncowe

Okres 13 lat funkcjonowania niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych po-
kazal, Ze stosowanie przepisow dotyczacych tej kategorii wzorow niesie wiele pro-
blemdw interpretacyjnych, a polskojezyczna wersja rozporzadzenia 6/2002 zawiera
liczne btedy w przektadzie,” co utrudnia prawidlowe stosowanie przepiséw. Orze-
czenia wstgpne wydawane przez Trybunat Sprawiedliwos$ci w trybie art. 267 TFUE
pomagaja w jednolitym interpretowaniu tych przepiséw. Utatwia to uprawnionym
do niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych sadowe dochodzenie przystugu-
jacych im roszczen. Aby w peni usprawnic¢ ochrong niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych, polskojezyczna wersja rozporzadzenia 6/2002 w dalszym ciagu
wymaga jednak sprostowania.

27 Na temat usterek przektadu aktéw prawa Unii Europejskiej w dziedzinie prawa wiasnosci przemystowej zob.
R. Skubisz, Polskie prawo wtasnosci przemystowej (stan obecny i perspektywy zmian), “Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 155.
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INFRINGEMENT ACTION OF AN UNREGISTERED
COMMUNITY DESIGN - GENERAL ISSUES

This article aims to outline the nature of infringement action based on an
unregistered community design. The author indicates the principles of this kind of
action. The article consists of 4 parts (excluding introduction and final remarks).
In the first part, the author indicates the rights conferred by Community designs
based on art. 19.1 of the Council Regulation (EC) N° 6/2002 of 12 December 2001
on Community designs, and endeavours to define the scope of protection of an
unregistered design. The second part concerns the limitation of rights conferred by
an unregistered community design, while the third provides analysis on the issue
of the presumption of validity of unregistered community design based on art. 85.2
(1) of regulation 6/2002, in which the author enumerates the proof that should be
produced by the rights holder. The final part of the article presents some remarks on
the procedural aspects of proceedings relating to infringement of an unregistered
design. All aspects concerning the subject of the article are based on judgements of
the Court of Justice of the European Union and the literature on the topic.

Stowa kluczowe: postgpowanie o naruszenie, niezarejestrowany wzor wspolno-
towy, zakres ochrony, domniemanie waznos$ci

Keywords: infringement action, unregistered community design, scope of
protection of designs, presumption of validity
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