WYROK SADU (czwarta izba)
z dnia 3 pazdziernika 2014 r.(*)

Wzbr wspdlnotowy — Postgpowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru —
Zarejestrowany wzor wspolnotowy przedstawiajacy wkladke — Wezesniejszy wzor — Nowose
— Indywidualny charakter — Widoczne cechy czgsci sktadowej produktu ztozonego — Ocena
wcezesniejszego wzoru — Artykuty 3—6 1 art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 6/2002

W sprawie T-39/13

Cezar Przedsi¢biorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski, z siedzibg w Etku
(Polska), reprezentowane poczatkowo przez adwokatow M. Nentwiga oraz G. Beckera, a
nastepnie przez M. Nentwiga,

strona skarzaca,
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu poczatkowo przez F. Matting, a nastepnie przez P. Bullocka,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikow,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postgpowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z 0.0., z siedzibg w Szprotawie (Polska), reprezentowana
poczatkowo przez radce prawnego B. Rokickiego, a nastgpnie przez radce prawnego D.
Rzazewska,

majacej za przedmiot skarge na decyzj¢ Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 8 listopada
2012 r. (sprawa R 1512/2010-3), dotyczaca postgpowania w sprawie uniewaznienia prawa do
wzoru miedzy Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z 0.0. a Cezar Przedsigbiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewinski,

SAD (czwarta izba),

w sktadzie: M. Prek, prezes, 1. Labucka (sprawozdawca) i V. Kreuschitz, sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzalez, gldéwny administrator,



po zapoznaniu si¢ ze skargg zlozong w sekretariacie Sgdu w dniu 25 stycznia 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
2 maja 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge ztozong w sekretariacie Sadu w
dniu 30 kwietnia 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 kwietnia 2014 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

1 W dniu 1 wrze$nia 2003 r. strona skarzaca, Cezar Przedsigbiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewinski, ztozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewngetrznego (znaki towarowe 1 wzory) (OHIM) zgtoszenie wzoru wspolnotowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoroéw
wspolnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

2 Wzor wspdlnotowy, o ktdrego rejestracje wystapiono, miat by¢ stosowany w ,,listwach
przypodtogowych” nalezacych do klasy 25-02 w rozumieniu Porozumienia z Locarno
ustanawiajgcego mi¢dzynarodowa klasyfikacje wzorow przemystowych z dnia 8 pazdziernika
1968 1., ze zmianami, i wyglada nastepujaco:




3 Wzor zostal zarejestrowany w dniu zgtoszenia do rejestracji pod numerem
000070438-0002 i opublikowany w Biuletynie Wzorow Wspolnotowych nr 2003/035 z dnia 9
grudnia 2003 r.

4 W dniu 11 wrze$nia 2007 r. interwenient, Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z 0.0.,
ztozyl w OHIM wniosek o uniewaznienie prawa do kwestionowanego wzoru. W uzasadnieniu
wniosku wskazano podstawe uniewaznienia okreslong w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 6/2002 w zwiazku z art. 46 tego rozporzadzenia.

5 Interwenient podniost, Zze sporny wzor nie jest nowy, poniewaz w 1999 r. turecka
spotka Nil Plastik oraz niemieckie sp6tki Bolta i Ddllken wprowadzity do obrotu identyczne
wzory. Na poparcie wniosku interwenient przedstawit w szczegolno$ci wybrane strony z
katalogu ,,Programm 1999 spétki Dollken (zwanego dalej ,,katalogiem Dollken”)
zawierajace nastgpujace przedstawienia:

——y

1

]

6 Decyzjg z dnia 31 maja 2010 r. Wydziatl Uniewaznien OHIM uwzglednit wniosek o
uniewaznienie prawa do wzoru ze wzgledu na to, ze sporny wzor nie jest nowy. Opart on
swoj3 ocen¢ na jednym z przedstawien z katalogu Dollken z 1999 r. (zwanym dale;j
,wcezesniejszym wzorem D1”), odtworzonym ponize;j:



7 Wydzial Uniewaznien uznat w istocie, ze sporny wzér nie wykazuje zadnej widocznej
r6éznicy wzgledem wczesniejszego wzoru D1 z uwagi na to, iz stanowi on c¢z¢$¢ produktu
ztozonego, a podczas zwyklego uzywania jego jedyna widoczng cechg jest przednia
powierzchnia.

8 W dniu 4 sierpnia 2010 r. strona skarzaca — dzialajac na podstawie art. 55-60
rozporzadzenia nr 6/2002 — wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu Uniewaznien.

9 Decyzja z dnia 8 listopada 2012 r. (zwang dalej ,,zaskarzona decyzja”) Trzecia Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. Uznata ona w istocie, ze sporny wzor nalezato
uniewazni¢ ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego charakteru. W szczegdlnos$ci Izba
Odwotawcza stwierdzila, ze sporny wzor stanowi czgs¢ produktu ztozonego w rozumieniu art.
3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 i ze podczas zwyklego uzywania jego jedyna widoczng
czegscig jest plaska powierzchnia podstawy. W zakresie, w jakim plaska powierzchnia
spornego wzoru jest zbiezna z ptaska powierzchnig wezesniejszego wzoru D1, Izba
Odwotawcza uznata, ze obydwa wzory sg identyczne i ze w konsekwencji sporny wzor nie
jest nowy. Podobnie catlo$ciowe wrazenie wywierane przez kolidujace ze soba wzory na
poinformowanym uzytkowniku spornego wzoru, to jest w niniejszej sprawie na rzemieslniku
zwykle nabywajacym listwy przypodlogowe, jest takie samo. W konsekwencji sporny wzor
jest pozbawiony indywidualnego charakteru.

Zadania stron

10  Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

11 OHIM i interwenient wnoszg do Sadu o:

- oddalenie skargi;

— obcigzenie strony skarzacej kosztami postepowania.



Co do prawa

12 Na poparcie skargi strona skarzgca podnosi trzy zarzuty dotyczgce naruszenia, po
pierwsze, art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, po drugie, art. 63 ust. 1 tego
rozporzadzenia, oraz po trzecie, art. 62 tego rozporzadzenia.

13 W ramach zarzutu pierwszego strona skarzgca twierdzi w istocie, ze Izba Odwotawcza
btednie uznata, iz sporny wzor jest pozbawiony cechy nowosci i indywidualnego charakteru.

14 OHIM i interwenient sg zdania, ze Izba Odwotawcza stusznie uznata, iz sporny wzor
jest pozbawiony cechy nowosci i indywidualnego charakteru.

15  Artykut 25 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi:

»l.  Wzor wspolnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny [uniewazniony] tylko wtedy,

gdy:

[...]

b)  nie spelnia wymogow art. 4-9;

[L.]

16  Zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 6/2002:

1. Wzbr jest chroniony jako wzor wspdlnotowy w zakresie, w jakim ten wzdr jest nowy i
posiada indywidualny charakter.

2. Wzbr stosowany lub zawarty w produkcie, ktory stanowi czgs¢ sktadowa produktu
ztozonego, jest uwazany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:



a) jezeli czes¢ sktadowa wiaczona do produktu ztozonego pozostaje widoczna podczas
zwyklego uzywania tego produktu; i

b)  w stopniu, w jakim te widoczne cechy cz¢$ci sktadowej spetniajg swoje wymogi co do
nowosci i indywidualnego charakteru.

3. »Zwykle uzywanie« w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza uzywanie przez uzytkownika
koncowego, wylaczajac konserwacje, obstuge i naprawe”.

17  Zgodnie z art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 ,,produkt ztozony” oznacza produkt,
ktory sktada si¢ z wielu czesci, ktore mogag by¢ zastepowane, umozliwiajac roztozenie i
ponowne ztozenie tego produktu.

18  Z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze zarejestrowany wzor
wspolnotowy uwaza si¢ za nowy, jesli identyczny wzor nie zostat udostgpniony publicznie
przed data dokonania zgloszenia wzoru, o ktorego ochrong si¢ wnosi. W art. 5 ust. 2 tego
rozporzadzenia uscislono, ze wzory uwaza si¢ za identyczne, jezeli ich cechy r6znig si¢
jedynie nieistotnymi szczegdtami.

19  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 zarejestrowany wzor
wspolnotowy jest uznawany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli catosciowe
wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, r6zni si¢ od wrazenia, jakie
wywiera na tym uzytkowniku wzor, ktory zostal udostgpniony publicznie przed data
dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej wzdér ma by¢ chroniony, lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa.

20 Niniejsza skarge nalezy rozpatrzy¢ w $wietle wyzej wymienionych przepisow.

21  Na wstgpie, nalezy wskaza¢, tak jak uczynita to Izba Odwotawcza, ze sporny wzor
sktada si¢ z cze$ci ptaskiej 1 z dwoch czesci bocznych, ktore rozchylaja si¢ pod katem
nieznacznie wigkszym niz 90 stopni 1 zawierajg wystajace czgsci zwrdcone na zewnatrz na
poziomie ich ,,swobodnych zakonczen”, oraz ze w zgloszeniu do rejestracji sporny wzor
opisano jako przeznaczony do zastosowania w listwach przypodtogowych.

22 Przed przystapieniem do poréwnania kolidujacych ze sobg wzordéw do celow oceny
nowosci i indywidualnego charakteru spornego wzoru nalezy ustali¢, czy sporny wzor
stanowi czg¢$¢ sktadowa produktu ztozonego i, w wypadku odpowiedzi twierdzacej, ktore jego
czesci sg widoczne podczas zwyklego uzywania. Nalezy takze przeanalizowac wczesniejszy



wzor D1, na ktorym oparta si¢ Izba Odwotawcza, zwazywszy, ze strona skarzaca kwestionuje
oceng owego wzoru przez Izb¢ Odwotawcza, a w konsekwencji identycznos$¢ rozpatrywanych
WZOrow.

W przedmiocie kwalifikacji spornego wzoru jako czesci sktadowej produktu ztozonego

23 Izba Odwotawcza uznata, ze sporny wzor stanowi cz¢s¢ sktadowa produktu ztozonego
sktadajgcego si¢ z listwy przypodtogowej zawierajacej wglebienie przeznaczone do
umieszczenia kabli elektrycznych lub przewodow telefonicznych oraz ze spornego wzoru, to
jest z przeznaczonej do pokrycia wglebienia wktadki przystosowanej do listwy
przypodtogowej i nadajacej si¢ do demontowania i powtérnego zamontowania. Jednoczesnie
wedhug Izby Odwotawczej wzor ten stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego, w wypadku
gdy jest wlaczony do innych rodzajow listw przypodtogowych, poniewaz jego ptaska czes¢
jest montowana na $cianie, a listwa przypodtogowa jest mocowana do wystajacych
elementow bocznych za pomocg innego zespotu wystajacych elementéw, znajdujacych si¢ w
tylnej czgsci listwy przypodlogowej. Z powyzszego wynika, ze w kazdym wypadku sporny
wzor stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego.

24 Strona skarzaca utrzymuje, ze sporny wzor stanowi produkt wielofunkcyjny, ktory
moze by¢ uzywany na kilka sposobdw, i Ze jego uzywanie nie moze by¢ ograniczone do
uzywania jako czg¢$¢ sktadowa produktu ztozonego. W istocie wymienia ona dwa sposoby
uzywania spornego wzoru, a mianowicie w celu pokrycia wglebienia w listwie
przypodtogowej oraz w celu wmontowania go w podtoge lub w $ciane. Sciany lub podtogi nie
mozna za$ uzna¢ za produkt. Strona skarzaca twierdzi takze, ze art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr
6/2002 nalezy interpretowac zawgzajaco 1 ze w konsekwencji wzor nalezy uwazac za
stanowigcy czes$¢ sktadowa produktu ztozonego, wytacznie jesli takie uzywanie stanowi
jedyny racjonalny sposéb uzywania.

25  OHIM jest zdania, Ze r6zne sposoby uzywania spornego wzoru przedstawione przez
strong skarzaca potwierdzaja, 1z sporny wzor stanowi cze$¢ produktu ztozonego.

26  Na wstepie nalezy przypomniec, ze zasadnicze znaczenie ma ustalenie, czy sporny
wzOr stanowi czg$¢ sktadowa produktu ztozonego, poniewaz zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 6/2002 w przypadku czesci sktadowych produktu ztoZzonego przy
poréwnaniu rozpatrywanych wzoréw nalezy wzig¢ pod uwage wytacznie cechy widoczne
podczas zwyktego uzywania.

27  Jesli chodzi o niniejszg sprawe, nalezy wskaza¢, ze — jak wynika to z akt sprawy, a w
szczegolnosci z dokumentow zalaczonych do skargi — sporny wzor stanowi cze¢s¢ sktadowa



produktu ztozonego, poniewaz jest przeznaczony do pokrycia wglebienia w listwie
przypodtogowej i dodatkowo wglebienia w murze lub w podtodze.

28 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze strona skarzaca — podtrzymujac, iz sporny wzor
jest produktem wielofunkcyjnym — wymienia zasadniczo wylgcznie sposoby uzywania tego
wzoru jako wktadki do listwy przypodtogowej, do $ciany lub do podtogi. Prawdg jest tez, ze
wymienia ona takze mozliwo$¢ uzywania spornego wzoru jako niezaleznego produktu, to jest
jako rynny, i odsyta w tym celu do zalacznika A7 do skargi. Zapytana na rozprawie, strona
skarzaca przyznala jednak, Ze ten ostatni sposob uzywania stanowi wylacznie mozliwosc¢.
Mimo ze nie mozna wykluczy¢ potencjalnych sposobow uzywania, nalezy jednak wskazaé, ze
czysto hipotetycznego uzycia spornego wzoru przedstawionego w zataczniku A7 do skargi
nie mozna wzig¢ pod uwagg, poniewaz z akt sprawy jasno wynika, iz w niniejszym wypadku
sporny wzor bedzie zasadniczo stosowany w czegsci sktadowej uzywanej jako wktadka w celu
pokrycia wglebienia.

29  Sporny wzoér stanowi zatem cze$¢ sktadowa produktu ztozonego.

W przedmiocie cech czesci sktadowej widocznych podczas zwyktego uzywania

30  Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 widoczne cechy wzoru
stanowigcego cz¢s¢ sktadowa produktu ztozonego musza jako takie spetnia¢ wymogi co do
nowosci 1 indywidualnego charakteru. Zgodnie z art. 4 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia
zwyklym uzywaniem jest uzywanie przez uzytkownika konicowego, wytaczajac konserwacje,
obstuge 1 naprawe.

31  Nalezy zatem zidentyfikowa¢ cechy widoczne podczas zwyklego uzywania produktu.

32 W pkt 25 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznata, ze dla uzytkownika koncowego
spornego wzoru — to jest uzytkownika pomieszczen, w ktorych zostaly zamontowane listwy
przypodiogowe — widoczna pozostaje wylgcznie przednia ptaska powierzchnia spornego
wzoru, jesli stuzy on jako wktadka w celu pokrycia wglebienia w listwie przypodtogowe;.
Natomiast podczas uzywania zilustrowanego w katalogu Dollken Zadna cz¢$¢ wzoru nie
pozostaje widoczna, poniewaz jest on zasloniety listwa przypodtogowa.

33 Strona skarzaca kwestionuje stwierdzenia Izby Odwotawczej 1 podnosi, ze podczas
zwyklego uzywania spornego wzoru wszystkie jego czesci pozostaja widoczne, a mianowicie:
gdy sporny wzor zostaje wyprodukowany z przezroczystego materiatu; w wypadku wyjecia
wktadki podczas instalowania kabli w listwie przypodlogowej; oraz gdy zakonczenia listwy

przypodtogowej nie sa pokryte.



34  OHIM jest zdania, ze stwierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym podczas
zwyktego uzywania jedyna widoczng czgscia spornego wzoru jest jego plaska powierzchnia,
jest uzasadnione. Jesli chodzi o argumenty strony skarzacej, OHIM wskazuje, ze wyjecie
wkladki z listwy przypodlogowej podczas naprawy kabli lub podczas ich uktadania we
wglebieniu nie jest objete zwyklym uzywaniem. Ponadto nie mozna sobie logicznie
wyobrazié, aby zakonczenia listwy przypodtogowej mogly pozosta¢ niepokryte.

35  Ponadto strona skarzaca — odmiennie niz stwierdzila to Izba Odwotawcza — podnosi, ze
sporny wzor nie moze by¢ uzywany w potaczeniu z listwa przypodtogowa przedstawiong w
katalogu Dollken, to jest by¢ zamocowany na $cianie i pokryty listwa przypodiogowa
zamocowang na wystajacych elementach wzoru za pomocg innego zespolu wystajacych
elementow umieszczonych na samej listwie przypodtogowej. Operacja ta jest niemozliwa w
szczegolnosci ze wzgledu na fakt, ze wystajace czesci spornego wzoru sg zbyt dtugie, aby
zmiescic si¢ w tylnej czesci listwy przypodtogowe;.

36 W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr
6/2002 wzor stanowiacy czes¢ sktadowa produktu ztozonego jest uwazany za nowy i posiada
indywidualny charakter jedynie w zakresie, w jakim ta czg¢$¢ sktadowa wiaczona do produktu
ztozonego pozostaje widoczna podczas zwyktego uzywania tego produktu. Z powyzszego
wynika, Ze uzywanie wzoru poprzez zamocowanie go w tylnej czesci listwy przypodtogowej
uniemozliwitoby jego ochrong i w konsekwencji nie moze by¢ brane pod uwage w niniejszej
sprawie. Jedyny sposob uzywania spornego wzoru, ktory nalezy wzia¢ pod uwage do celow
niniejszego badania, polega na jego zastosowaniu we wktadce uzywanej w celu pokrycia
wglebienia. Wniosek Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym Zaden fragment czesci sktadowej
objetej wzorem nie jest widoczny w wypadku zamocowania jej w tylnej czesci listwy
przypodtogowej, nie jest w konsekwencji istotny w niniejszej sprawie, przy czym okoliczno$¢
ta nie ma wpltywu na zgodnos$¢ z prawem zaskarzonej decyzji. Strona skarzaca nie moze
zatem skutecznie podnosi¢, ze wystajace czesci spornego wzoru sg zbyt dlugie.

37  Nalezy zatem zbada¢ wylacznie widocznos$¢ cech spornego wzoru, w wypadku gdy
stuzy on jako wktadka w celu pokrycia wgtebienia w listwie przypodtogowej lub w $cianie.

38  Otoz, jak stwierdzita Izba Odwotawcza, wylacznie ptaska powierzchnia spornego
wzoru pozostaje widoczna, w wypadku gdy jest on uzywany w celu pokrycia wglgbienia w
listwie przypodtogowej lub w §cianie. Fakt ten jest zreszta zilustrowany dokumentami
przedstawionymi w zatgcznikach A8—A13 do skargi.

39  Natym etapie nalezy takze rozpatrzy¢ argument strony skarzacej, zgodnie z ktorym do
spornego wzoru nie nalezy stosowac kryterium widocznosci, poniewaz $ciana lub podtoga,



gdzie umieszczono by produkt, w ktorym sporny wzor zostat zastosowany, nie sg produktami
w rozumieniu art. 3 rozporzadzenia nr 6/2002.

40 W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze widoczno$¢ stanowi podstawowe kryterium
ochrony wzoréw wspolnotowych. Z motywu 12 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika bowiem, ze
ochrona nie powinna obejmowac cze¢sci sktadowych niewidocznych podczas zwyktego
uzywania produktu ani cech czesci sktadowych niewidocznych, kiedy dana czes$¢ sktadowa
jest zamontowana. Z powyzszego wynika, ze do celow niniejszego badania nie jest niezbgdne
dokonywanie oceny, czy wglebienia, ktore ma pokry¢ sporny wzor, znajduja si¢ w produkcie
w $cistym rozumieniu art. 3 rozporzadzenia nr 6/2002, lecz przeciwnie, nalezy dokona¢ oceny
cech widocznych podczas zwyklego uzywania, jak uczynita to Izba Odwotawcza w niniejszej
Sprawile.

41  Inne argumenty podniesione przez stron¢ skarzacg nie mogg poda¢ w watpliwos¢
powyzszego wniosku Izby Odwotawcze;j.

42 Po pierwsze, instalacja kabli elektrycznych lub telefonicznych we wglebieniu listwy
przypodtogowej pokrytej wktadka, w ktdrej zostat zastosowany sporny wzor, objeta jest
wyjatkami okre§lonymi w art. 4 ust. 3 rozporzadzenia nr 6/2002 w tym znaczeniu, ze
konserwacji, obstugi lub naprawy nie mozna uzna¢ za zwykte uzywanie. W zakresie, w jakim
instalacja lub wymiana kabli we wglebieniu majg charakter tymczasowy, operacje te
odpowiadaja doktadnie konserwacji lub obstludze w rozumieniu wyzej wymienionego
przepisu. Ponadto w pkt 26 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze podczas
zwyklego uzywania listwy przypodtogowe wyciaga si¢ wylacznie w wypadku renowacji
pomieszczenia czy tez naprawy lub wymiany kabli lub przewoddéw telefonicznych. W
konsekwencji stusznie stwierdzita ona, ze zwykte uzywanie nie obejmuje demontazu ani
regularnej kontroli wktadki.

43  Podrugie —jesli chodzi o mozliwo$¢ niepokrywania zakonczen listwy przypodtogowe;j
I pozostawianie w ten sposob na widoku poprzecznej czesci listwy przypodlogowej oraz
poprzecznego widoku wktadki — nalezy uznac¢, jak podnosi to OHIM, Ze nielogiczne jest
pozostawienie niepokrytych zakonczen produktu, poniewaz zostat on zasadniczo
zaprojektowany w celu zastonigcia kabli. Z zatgcznika A13 do skargi (s. 61-64) wynika
zresztg jasno, ze listwy przypodiogowe, w ktorych umieszczono czgs¢ sktadowa, w ktorej
zostal zastosowany sporny wzor, zawieraja elementy przeznaczone do zastonigcia ich
zakonczen. Ponadto w zataczniku 14 do skargi (s. 66) uscislono takze, ze uzycie koncowek i
tacznikow pozwala na tatwe 1 szybkie samodzielne zamontowanie, co w niniejszej sprawie
potwierdza, ze pokrycie bocznych czg¢$ci listwy przypodlogowej zostato przewidziane.

44 Po trzecie, co si¢ tyczy sytuacji, w ktorej wzor zostalby wyprodukowany z
przezroczystego materiatu, nalezy wskazac, ze przyktady uzycia wktadki — zatagczone w



zalacznikach A8, A9 1 A12 do skargi — nie pozwalajg stwierdzi¢, iz przezroczysta strona
pozwala na dostrzezenie wystajacych czesci wktadki, w wypadku gdy jest ona przymocowana
do listwy przypodtogowej, do §ciany lub do podtogi. Podobnie w pkt 29 zaskarzonej decyz;ji
Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze obydwa rozpatrywane wzory — tak jak je przedstawiono
— moga by¢ stosowane w produktach wykonanych z réznych materialow, a nie tylko z
materiatdéw przezroczystych. Ponadto OHIM stusznie podnosi, ze cechy tej nie ukazano w
graficznym przedstawieniu spornego wzoru.

45 W rezultacie wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktorym jedyna widoczng cecha
spornego wzoru podczas zwyklego uzywania jest jego przednia powierzchnia, nie jest
dotkniety zadnym btedem.

W przedmiocie oceny wczesniejszego wzoru

46  Strona skarzaca podnosi, ze wczesniejszy wzor D1 charakteryzuje si¢ prostg linig z
dwoma prostymi i krétkimi haczykami na jego zakonczeniach. Poniewaz na
zaprezentowanym rysunku nie zostal przedstawiony zaden trojwymiarowy produkt,
jakiekolwiek wyobrazenie ptaskiej powierzchni pozostaje niejasne i niepewne. Wniosek 1zby
Odwotawczej, zawarty w pkt 30 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktorym wcezesniejszy wzor D1
przedstawia produkt o plaskiej powierzchni, jest zatem btedny. Ponadto z dokumentu OHIM
,,Examination of Applications for Registered Community Designs” wynika, Ze cech
wczesniejszego wzoru nieprzedstawionych wystarczajaco na ilustracji, ktora mogta zostaé
wczesniej udostgpniona, nie mozna bra¢ pod uwage do celow oceny indywidualnego
charakteru spornego wzoru.

47  OHIM podnosi, ze przedstawienie wczesniejszego wzoru — takie jak ukazane w
szczegblnosci w katalogu Dollken — pozwala ,,zrozumie¢ sam produkt” i w ten sposob
skutecznie poréwnac ten wzor ze spornym wzorem. Fakt, Ze owo przedstawienie ogranicza
si¢ do widoku z profilu, nie wyklucza poréwnania ze spornym wzorem, poniewaz forma i
cechy wcze$niejszego wzoru mogg by¢ w pelni zidentyfikowane w niniejszej sprawie, 1 to
nawet jesli jego przedstawienie jest dwuwymiarowe i1 nie zawiera widoku perspektywicznego.

48 W tym wzgledzie nalezy na wstepie zauwazy¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002 nie
wymaga, aby — jesli chodzi o ocen¢ nowosci i indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5
1 6 tego rozporzadzenia — graficzne przedstawienie wzoru, o ktdrego rejestracj¢ wniesiono,
ani graficzne przedstawienie wzoru juz udostgpnionego publicznie zawieraly widok
perspektywiczny, o ile to graficzne przedstawienie pozwala zidentyfikowac ksztatt i cechy
wzoru. W niniejsze] sprawie Izba Odwolawcza stusznie uznata, Zze przedstawienie wzoru —
takie jak udostepnione w katalogu Dollken — pozwala na identyfikacje ksztattu i cech oraz
sposobu uzywania owego wczesniejszego wWzoru.



49  Nastepnie nalezy zbada¢ kwestie widocznosci wezesniejszego wzoru podczas zwyktego
uzywania. W niniejszej sprawie w pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznata, ze
jedyng widoczng cechg — tak jak w wypadku spornego wzoru — jest ptaska przednia strona.
Zgodnie z katalogiem Dollken, zawierajacym w szczegdlnosci wezesniejszy wzor D1, wzor
ten jest przymocowany do tylnej czesci listwy przypodtogowej. Z powyzszego wynika, ze
wczesniejszy wzor D1 nie jest widoczny podczas zwyktego uzywania produktu ztozonego,
ktorego czes¢ stanowi.

50 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze w pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
— oceniajac uzywanie spornego wzoru — Wskazata, iz listwy przypodlogowe przedstawione na
poparcie wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru skladaja si¢ z ptaskiej podstawy z
wystajacymi elementami montowanej na $cianie i z listwy przypodlogowej mocowanej do
owych elementow za pomocg innego zespotu wystajacych elementéw umieszczonych na jej
tylnej stronie 1 $ci§le wstawianych. W pkt 25 zaskarzonej decyzji wywiodta ona z tego, ze —
uzywany w ten sposob — element przedstawiony zarowno przez sporny wzar, jak i przez
wczesniejszy wzor nie jest widoczny.

51 W zakresie, w jakim wzor stanowiacy czes$¢ sktadowa produktu ztozonego, ktora nie
jest widoczna podczas zwyklego uzywania tego produktu ztozonego, nie moze by¢ chroniony
na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy uzna¢ w drodze analogii, ze
nowos¢ 1 indywidualny charakter wzoru wspolnotowego nie moga by¢ oceniane poprzez
poréwnanie tego wzoru wspolnotowego z wezesniejszym wzorem, ktory — jako czesé
sktadowa produktu ztozonego — nie jest widoczny podczas zwyklego uzywania produktu
ztozonego.

52 Kryterium widocznosci — takie jak wyrazone w motywie 12 rozporzadzenia nr 6/2002 1
przypomniane w pkt 40 powyzej — stosuje si¢ zatem do wczesniejszego wzoru. Takze OHIM
uznat na rozprawie, ze takie same kryteria nalezy stosowa¢ do obydwu kolidujacych ze soba
WZOrow.

53 Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza podczas poréwnania rozpatrywanych
wzordéw dopuscila si¢ bledu w ocenie, poniewaz uznala, i1z podczas zwyklego uzywania
stanowigca czg¢$¢ produktu ztozonego przednia czgs¢ produktu, w ktérym zostat zastosowany
wczesniejszy wzor, pozostaje widoczna. W tym znaczeniu nie zidentyfikowata ona
prawidtowo widocznych elementéw wczesniejszego wzoru. Tymczasem, jak wskazano w pkt
51 powyzej, wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru nie moze by¢ oparty na
wczesniejszym wzorze, ktory — jako czes¢ sktadowa produktu ztozonego — nie jest widoczny
podczas zwyktego uzywania produktu ztozonego. W konsekwencji przeprowadzone przez
Izbe Odwotawcza badanie nowosci 1 indywidualnego charakteru spornego wzoru jest btedne.
Okoliczno$¢ ta wystarcza, aby uwzgledni¢ niniejszy zarzut.



54  Z powyzszego wynika, ze nalezy uwzgledni¢ niniejszy zarzut, bez koniecznosci
badania innych argumentéw 1 zarzutow podniesionych przez stron¢ skarzaca.

W przedmiocie kosztéw

55  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sagdem kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

56  Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy nakaza¢ mu — zgodnie z zadaniem strony
skarzacej — pokrycie wiasnych kosztow oraz kosztéw poniesionych przez strong skarzaca.

57  Zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu postgpowania interwenient pokrywa
wiasne koszty.

Z powyzszych wzgledow

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastgpuje:

1)  Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 listopada
2012 r. (sprawa R 1512/2010-3).

2)  OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Cezar
Przedsi¢biorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski.

3) Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z 0.0. pokrywa wlasne koszty.

Prek

Labucka



Kreuschitz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 3 pazdziernika 2014 r.

Podpisy

* Jezyk postepowania: angielski.



