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W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (siédma izba)

z dnia 26 kwietnia 2023 r.*

Wzér wspélnotowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru —
Zarejestrowany wzor wspolnotowy przedstawiajacy urzadzenie do grillowania —
Ujawnienie wcze$niejszego wzoru — Artykul 7 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002
W sprawie T-757/21

Activa - Grillkiiche GmbH, z siedziba w Selb (Niemcy), ktéra reprezentowali F. Stangl
i M. Wiirth, adwokaci,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali
G. Sakalaité-Orlovskiené i J. Ivanauskas, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, byta

Targa GmbH, z siedziba w Soest (Niemcy), ktéra reprezentowal M.-H. Hoffmann, adwokat,
SAD (siédma izba),

w skladzie: K. Kowalik-Banczyk, prezes, G. Hesse (sprawozdawca) i I. Dimitrakopoulos, sedziowie,

sekretarz: A. Juhédsz-T6th, administratorka,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 23 listopada 2022 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.
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Activa — GRILLKUCHE/EUIPO — TARGA (URZADZENIE DO GRILLOWANIA)

Wyrok!

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarzaca, Activa — Grillkiiche GmbH, wnosi o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 pazdziernika 2021 r. (sprawa R 1651/2020-3) (zwanej dalej
»zaskarzong decyzja”).

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 5 kwietnia 2016 r. interwenient, Targa GmbH, dokonal w EUIPO zgloszenia wzoru
wspélnotowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

Sporny wzér zostal zarejestrowany przez EUIPO pod numerem 3056449-0001 dla ,grilléw”
nalezacych do klasy 07.02 w rozumieniu Porozumienia z Locarno ustanawiajacego
miedzynarodowa klasyfikacje wzoréw przemystowych z dnia 8 pazdziernika 1968 r., ze
zmianami. Przedstawienie wzoru obejmuje trzy nastepujace widoki:

! Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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W dniu 14 listopada 2018 r. skarzaca ztozyla wniosek o uniewaznienie prawa do spornego wzoru,
podnoszac, ze ten wzoér jest pozbawiony nowosci i indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5
i 6 rozporzadzenia nr 6/2002.

Na poparcie swojej argumentacji skarzaca powotata sie na trzy wczesniejsze wzory, w tym na
chinski wzér uzytkowy zarejestrowany pod numerem CN 204410 600 (zwany dalej ,chinskim
wzorem uzytkowym”), opublikowany w Chinach w dniu 24 czerwca 2015 r. przez Guangzhou
Hungkay. Jedno z przedstawien tego wzoru obejmuje nastepujace widoki:

Po opublikowaniu chinski wzér uzytkowy byl przedmiotem dwéch uméw o przeniesienie praw
(zwanych dalej tacznie ,umowami o przeniesienie praw”). Na mocy pierwszej z tych uméw,
zawartej w dniu 26 listopada 2016 r., Guangzhou Hungkay przeniést na interwenienta wszystkie
prawa wlasnosci intelektualnej dotyczace chinskiego wzoru uzytkowego na terytorium Unii
Europejskiej, w tym Zjednoczonego Krélestwa, ze skutkiem od dnia 7 pazdziernika 2014 r. Na
mocy drugiej z tych umoéw, zawartej w dniu 28 listopada 2016 r., A, pierwotny twoérca chinskiego
wzoru uzytkowego zatrudniony w Guangzhou Hungkay, przeniést na Guangzhou Hungkay
wszystkie prawa wlasnosci intelektualnej zwiazane ze wspomnianym chinskim wzorem
uzytkowym réwniez ze skutkiem od dnia 7 pazdziernika 2014 r.

Decyzja z dnia 12 czerwca 2020 r. Wydzial Uniewaznieri oddalit wniosek o uniewaznienie prawa
do wzoru i obciazyl skarzaca kosztami postgpowania.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. skarzaca wniosta odwotanie od decyzji Wydziatu Uniewaznien.

Zaskarzona decyzja Trzecia Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie i obcigzyla skarzaca
kosztami postepowania.

Zadania stron

Skarzgca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— uniewaznienie prawa do spornego wzoru;

— obcigzenie EUIPO i interwenienta kosztami postepowania.

ECLI:EU:T:2023:216 3
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EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzgcej kosztami postepowania.

Co do prawa

[...]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 2 rozporzgdzenia
nr 6/2002

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza naruszyla art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002, gdyz
uzasadnila swoja decyzje okresem karencji, podczas gdy chinski wzdér uzytkowy powotany na
poparcie wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru zostal przeniesiony na interwenienta dopiero
po dokonaniu zgloszenia spornego wzoru do rejestracji. Uwaza ona zasadniczo, ze status nastepcy
prawnego w rozumieniu tego artykulu mozna ocenia¢ wylacznie na podstawie stanu faktycznego
istniejacego w dniu tego zgloszenia. Jej zdaniem umowy zawarte po tej dacie, niezaleznie od tego,
czy byly antydatowane, czy tez nie, nie moga przyznawac statusu nastepcy prawnego lub zaradzi¢
brakowi tego statusu w chwili jego dokonania. Skarzaca dodaje, ze kwestie nowosci
i indywidualnego charakteru nalezy ocenia¢ w sposéb obiektywny.

EUIPO i interwenient kwestionuja argumentacje skarzacej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 zarejestrowany wzor uwaza si¢ za nowy,
jesli identyczny wzér nie zostal udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru,
o ktérego ochrone sie wnosi.

W mysl art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 do celéw stosowania miedzy innymi art. 5 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia uwaza sie, ze wzdr zostal udostepniony publicznie, jezeli zostat
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb lub wystawiony, wykorzystany w handlu lub
w inny spos6b ujawniony przed data dokonania zgloszenia do rejestracji wzoru, o ktérego ochrone
whniesiono, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy
dzialajacym w Unii. Przy tym wzoru nie uwaza si¢ za udostepniony publicznie, jezeli zostal on
ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania
poufnosci.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 do celdéw art. 5 tego rozporzadzenia ujawnienie
nie jest brane pod uwage, jezeli w wyniku dostarczonej informacji lub dzialania podjetego przez
twérce lub jego nastepce prawnego wzor, dla ktérego wystapiono o ochrone na zasadach
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, zostal udostepniony publicznie w okresie 12 miesiecy
poprzedzajacych date dokonania zgloszenia lub — jesli wystapiono o zastrzezenie pierwszenstwa
— date pierwszenstwa.

Z orzecznictwa wynika, Ze aby art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 mial zastosowanie w ramach

postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru, wlasciciel wzoru, bedacego przedmiotem
wniosku o uniewaznienie, musi wykazag, ze jest twércg wzoru powotywanego w celu uzasadnienia
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wspomnianego wniosku albo nastepca prawnym tego twdércy [wyroki: z dnia 14 czerwca 2011 r.,
Sphere Time/OHIM - Punch (Zegarek przymocowany do smyczy), T-68/10, EU:T:2011:269,
pkt 26; z dnia 18 listopada 2015 r., Liu/OHIM — DSN Marketing (Etui na komputery przenosne),
T-813/14, niepublikowany, EU:T:2015:868, pkt 23].

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze publikacja w Chinach w dniu 24 czerwca
2015 r. chinskiego wzoru uzytkowego stanowi ujawnienie. Uznala ona réwniez, ze ujawnienie to
mozna przypisaé nastepcy prawnemu tworcy i ze nastapito ono w dwunastomiesiecznym okresie
karencji poprzedzajacym date dokonania zgloszenia spornego wzoru, ktéry to okres trwat od dnia
5 kwietnia 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r. Wywiodla ona z tego, zZe w niniejszej sprawie ma
zastosowanie wyjatek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie, co sie tyczy istotnych okolicznosci faktycznych niniejszej sprawy, nalezy na
wstepie zauwazy¢, ze z dowoddw przedstawionych przez interwenienta wynika, ze twoérca
chinskiego wzoru uzytkowego jest A, pracownik Guangzhou Hungkay, i ze ze skutkiem od dnia
7 pazdziernika 2014 r. przeniésl on swoje prawa wlasnosci intelektualnej na pracodawce,
Guangzhou Hungkay, na podstawie umowy zawartej w dniu 28 listopada 2016 r., co wynika
z jego o$wiadczen. Prawo wlasnosci Guangzhou Hungkaya w odniesieniu do chinskiego wzoru
uzytkowego znajduje potwierdzenie w chinskim prawie patentowym, zgodnie z ktérym
wynalazek-wytwor dokonany w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy lub przy
wykorzystaniu materialnych i technicznych warunkéw pracodawcy uwaza sie za
wynalazek-wytwor pracowniczy, w odniesieniu do ktérego pracodawca ma prawo ubiega¢ sie
O patent.

Nastepnie w dniu 24 czerwca 2015 r. Guangzhou Hungkay, jako twérca lub przynajmniej nastepca
prawny tworcy, publicznie udostepnil chinski wzér uzytkowy poprzez opublikowanie go
w nastepstwie dokonania rejestracji tego wzoru w Chinach. Strony przyznaja, ze ujawniony
chinski wzér uzytkowy jest identyczny ze spornym wzorem.

Wreszcie, w ramach umowy zawartej w dniu 26 listopada 2016 r. Guangzhou Hungkay przeniést
na interwenienta cze$¢ praw wlasnosci intelektualnej do wzoru grilla odpowiadajacego
chinskiemu wzorowi uzytkowemu. Zgodnie z ta umowa ,w dniu 7 pazdziernika 2014 r. wszystkie
prawa do wzoru na terytorium [Unii] Europejskiej[,] w tym [Zjednoczonego Krélestwa], zostalty
przeniesione z [Guangzhou] Hungkay na [interwenienta]”, a ,[interwenient] jest uprawniony [...]
do wykonywania i egzekwowania wszystkich praw okreslonych w [...] niniejszej umowie wobec

»

wszelkich oséb trzecich [...] naruszajacych wszelkie prawa wlasnosci intelektualnej do wzoru [...]".

Co sie tyczy kwestii, czy wyjatek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 ma
zastosowanie w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejnosci nalezy wuscislié, ze umowy
o przeniesienie praw sg regulowane przez wlasciwe prawo krajowe i ze skarzaca nie kwestionuje
w sposob szczegélowy ani ich wazno$ci, ani mozliwo$ci powolania sie na nie wobec 0séb trzecich
w $wietle tego prawa krajowego.

W drugiej kolejnosci nalezy przypomnie¢, po pierwsze, role zasady swobody umoéw w prawie Unii,
a po drugie, cele rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie z orzecznictwa wynika, zZe prawo stron do zawierania umoéw dokonujacych
przeniesienia praw wlasnosci opiera si¢ na zasadzie swobody uméw i w zwiazku z tym nie mozna
go ograniczac braku uregulowania Unii wprowadzajacego szczegdlne ograniczenia w tym zakresie.
Wynika stad, ze jezeli postanowienie umowne dokonujace takiego przeniesienia nie stoi na
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przeszkodzie celowi, ktérego realizacji stuzy majace zastosowanie uregulowanie Unii, i nie pociaga
za soba ryzyka oszustwa, to takiego postanowienia umownego nie mozna uznac za niedozwolone
(zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 5 pazdziernika 1999 r., Hiszpania/Komisja, C-240/97,
EU:C:1999:479, pkt 99, 100).

W niniejszym wypadku w pierwszej kolejnosci, co si¢ tyczy tresci majacych zastosowanie
uregulowan Unii, zaden przepis prawa Unii, a w szczegdlnosci rozporzadzenie nr 6/2002, nie
zakazuje uwzglednienia, w ramach wniosku o uniewaznienie prawa do wzoru, uméw zawartych
po dniu dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji i dokonujacych przeniesienia z moca wsteczna
praw wlasnosci intelektualnej do wczesniejszego wzoru podlegajacego prawu krajowemu.

W drugiej kolejnosci, jezeli chodzi o cel majacych zastosowanie uregulowan Unii, art. 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac¢ w §wietle motywu 20 tego rozporzadzenia, ktéry
przypomina, ze przed podjeciem decyzji, czy ochrona wynikajaca z rejestracji wspélnotowej jest
pozadana, niezbedne jest zezwolenie twoércy lub jego nastepcy prawnemu na przetestowanie
dostepnych na rynku produktéw zawierajacych wzor.

Z powyzszego wynika, ze celem wyjatku przewidzianego w art. 7 rozporzadzenia nr 6/2002 jest
danie tworcy lub jego nastepcy prawnemu mozliwosci przedstawienia wzoru na rynku
w okresie 12 miesiecy przed dopelnieniem przez niego formalnosci zgloszeniowych. W tym
czasie tworca i jego nastepca prawny moga zatem upewnic sie co do komercyjnego powodzenia
danego wzoru przed poniesieniem kosztéw zwigzanych z rejestracja bez obawy, ze na ujawnienie,
ktére miato miejsce przy tej okazji, mozna bedzie skutecznie powolywac si¢ podczas postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru zainicjowanego po ewentualnej rejestracji
rozpatrywanego wzoru (wyroki: z dnia 14 czerwca 2011 r., Zegarek przymocowany do smyczy,
T-68/10, EU:T:2011:269, pkt 24, 25; z dnia 18 listopada 2015 r., Etui na komputery przenosne,
T-813/14, niepublikowany, EU:T:2015:868, pkt 21, 22). W konsekwencji wyjatek przewidziany
w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 ma na celu ochrone intereséw twdrcy i jego nastepcy
prawnego.

Tymczasem w niniejszej sprawie uwzglednienie uméw o przeniesienie praw, z ktérych pierwsza
zostala zawarta miedzy A i Guangzhou Hungkay, zas druga — miedzy Guangzhou Hungkay
a interwenientem, ma wlasnie na celu ochrone intereséw tworcy i jego nastepcéw prawnych.

W trzeciej kolejnosci, co si¢ tyczy ryzyka oszustwa, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze interwenient
wyjasnil w sposéb wiarygodny i niekwestionowany przez skarzaca przed Sadem, iz pozostawal juz
w stosunkach gospodarczych z Guangzhou Hungkay przed data dokonania zgloszenia spornego
wzoru, co mozna tez wywnioskowac z pkt 33 zaskarzonej decyzji. W istocie byli oni juz partnerami
handlowymi, poniewaz Guangzhou Hungkay byl dostawca interwenienta, a wymiana
korespondencji dotyczacej projektu tego grilla trwala miedzy nimi od 2014 r. Po drugie, umowy
o przeniesienie praw do chiniskiego wzoru uzytkowego zostaly zawarte w listopadzie 2016 r., czyli
dwa lata przed zlozeniem w dniu 14 listopada 2018 r. wniosku o uniewaznienie prawa do spornego
wzoru.

W tych okolicznosciach z uwagi na te stosunki handlowe, chronologie istotnych okolicznosci
faktycznych i wszystkie inne obiektywne okolicznosci rozpatrywanego przypadku, nie ma
zadnych przestanek do stwierdzenia oszustwa lub zachowania o znamionach zmowy przy
przeniesieniu praw wlasno$ci w drodze uméw o przeniesienie praw.
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Wynika z tego, ze prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, aby w niniejszej sprawie strony
nadaly swoim umowom moc wsteczna.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, podobnie jak uczynita to Izba Odwotawcza, ze z uwagi na to, iz
Guangzhou Hungkay ujawnit chinski wzér uzytkowy, publikujac go w Chinach w dniu 24 czerwca
2015 r., a interwenient, dzialajacy w charakterze nastgpcy prawnego Guangzhou Hungkay,
dokonal zgloszenia identycznego wzoru do rejestracji jako wzoru wspdlnotowego w dniu
5 kwietnia 2016 r., czyli mniej niz 12 miesiecy po tej dacie, w niniejszej sprawie znajdowat
zastosowanie wyjatek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Wniosku tego nie moze podwazy¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym umowy zawarte po dacie
zgloszenia, niezaleznie od tego, czy byly antydatowane, czy tez nie, nie moga przyznawac statusu
nastepcy prawnego lub zaradzi¢ brakowi statusu w chwili dokonania zgloszenia. W szczegélnosci
skarzaca utrzymuje, ze o ile wlasciciel wzoru moze zaradzi¢ brakowi nowosci i indywidualnego
charakteru na podstawie art. 5 i 6 rozporzadzenia nr 6/2002 poprzez nabycie i przeniesienie praw
do weczesniejszych wzoréw po dokonaniu zgloszenia i obejs¢ w ten sposdb stosowanie
wspomnianych artykuléw, o tyle skutkowaloby to tym, ze w ramach kazdego postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru mdglby on uniknaé¢ uniewaznienia prawa do swojego
wzoru z powodu braku nowosci i indywidualnego charakteru poprzez zwrdcenie sie nastepnie do
wlasciciela wcze$niejszego wzoru o przeniesienie praw do spornego wzoru. Wreszcie, skarzaca
uwaza zasadniczo, ze ocena nowosci i indywidualnego charakteru nie stanowi obiektywnego
badania okolicznos$ci faktycznych, lecz zostala arbitralnie pozostawiona w rekach wlascicieli
wczesniejszego prawa i zglaszajacych wzory, ktére sa niewazne.

W istocie nalezy zauwazy¢, podobnie jak uczynila to Izba Odwotawcza, ze okolicznos¢, iz umowy
o przeniesienie praw zostaly podpisane po dacie zgloszenia spornego wzoru, jest sama w sobie
pozbawiona znaczenia, poniewaz, po pierwsze, z tresci tych uméw jasno wynika, ze przeniesienie
praw bylo juz skuteczne od dnia 7 pazdziernika 2014 r., a po drugie, w niniejszym wypadku nie
wykazano zadnego ryzyka oszustwa lub obejscia celu art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 (zob.

pkt 31 powyzej).

Ponadto, jak wskazato EUIPO w odpowiedzi na skarge, art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 nie
zakazuje nabycia zarejestrowanego wzoru objetego ,okresem karencji” i skorzystania z tego

wyjatku.

W rezultacie w pkt 34 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza prawidlowo zastosowala art. 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 i stwierdzila, Zze ujawnienie chinskiego wzoru uzytkowego
CN 204410 600 nie stanowilo przeszkody dla uznania nowosci i indywidualnego charakteru spor-
nego wzoru.

Tym samym zarzut pierwszy nalezy oddalic.

[...]
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Z powyzszych wzgledow
SAD (si6édma izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Activa — Grillkiiche GmbH zostaje obciazona kosztami postepowania.

Kowalik-Banczyk Hesse Dimitrakopoulos

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Podpisy
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