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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA QOE
przedstawiona w dniu 15 lipca 2021 r.!

Sprawa C-123/20

Ferrari SpA
przeciwko
Mansory Design & Holding GmbH,
WH

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ztozony przez Bundesgerichtshof
(federalny trybunat sprawiedliwos$ci, Niemcy)]

Odestanie prejudycjalne — Wzory wspélnotowe — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 —
Niezarejestrowany wzér wspolnotowy — Postac czesci produktu (partial design) — Artykul 3
lit. a) — Czes¢ ztozona z elementéw nadwozia pojazdu sportowego — Formalny warunek
uzyskania ochrony — Publiczne udostepnienie — Artykut 11 ust. 2 — Publikacja calosciowych
ujec pojazdu

I. Wprowadzenie

1. Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zlozony przez
Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwo$ci, Niemcy), dotyczy wykladni
rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspoélnotowych?.

2. Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Ferrari SpA a Mansory Design &
Holding GmbH (zwanym dalej ,Mansory Design”) i WH, czlonkiem zarzadu tej ostatniej spétki.

3. Mansory Design produkuje i sprzedaje zestawy akcesoriow do personalizacji (zwane
»zestawami tuningowymi”) pozwalajace upodobni¢ postaé¢ Ferrari 488 GTB do postaci Ferrari
FXX K (bardziej prestizowego).

4. Ferrari wniosto powddztwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko Mansory Design i cztonkowi
zarzadu tej spolki, zarzucajac im skopiowanie szeregu niezarejestrowanych wzoréw
wspdlnotowych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, ktérych, jak twierdzi,
jest wlascicielem.

' Jezyk oryginalu: francuski.
*  Rozporzadzenie Rady z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).
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5. Sprawa ta — poza poruszeniem, ktére na pewno wywola u milosnikéw samochoddéw
sportowych — jest interesujaca w aspekcie prawnym przez to, Ze przedmiotem wzoru
wspolnotowego, na ktéry powoluje sie Ferrari tytutem gtéwnym, nie jest posta¢ FXX K w calosci,
lecz postaé pewnej czesci tego pojazdu, skladajacej sie z okreslonych elementéw nadwozia. Sad
odsylajacy zwraca sie zatem do Trybunalu o bezprecedensowe orzeczenie w przedmiocie
warunkdéw, na jakich postaé¢ czesci produktu — lub partial design (wzdr cze$ciowy) — moze
podlegac ochronie jako niezarejestrowany wzdr wspolnotowy.

6. W tym kontekscie pojawia sie pytanie, po pierwsze, czy zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002 posta¢ czesci produktu, aby mogla podlega¢ takiej ochronie, musi by¢ przedmiotem
odrebnego udostepnienia, czy tez wystarczajace jest w tym wzgledzie udostepnienie wzoru tego
produktu jako calo$ci. W sprawie w postepowaniu gléwnym Ferrari opublikowalo bowiem
zaledwie kilka calo$ciowych uje¢ swojego modelu FXX K, ktéra to publikacja, zdaniem tej spéiki,
stanowila rowniez udostepnienie wzoru elementéw nadwozia, na ktéry podmiot ten sie¢ powoluje.

7. Po drugie, chodzi o ustalenie, czy posta¢ czesci produktu, aby mogla stanowi¢ przedmiot
osobnego wzoru wspélnotowego, odrebnego od wzoru chroniacego w stosownym przypadku
postac tego produktu rozpatrywanego w calo$ci, powinna cechowac¢ sie pewna samodzielno$cia
w stosunku do ksztaltu calosci. W toku postepowania gléwnego zarzucono bowiem Ferrari, ze
zastrzega sobie prawo do wzoru dotyczacego czesci FXX K wyodrebnionej w sposéb arbitralny.

8. W niniejszej opinii wyjasnie, po pierwsze, ze publiczne udostepnienie, w rozumieniu art. 11
ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002, wzoru calo$ci produktu pociaga za soba rowniez udostepnienie
wzoru czesci tego produktu, o ile przy czynnosci udostepnienia ten ostatni wzdr jest wyraznie
rozpoznawalny. Po drugie, przedstawie powody, dla ktérych moim zdaniem postaé czesci
produktu moze sama w sobie stanowi¢ przedmiot wzoru wspélnotowego odrebnego od wzoru
chroniacego w stosownym przypadku posta¢ produktu rozpatrywanego w catosci, gdy zgodnie
z samg definicja ,wzoru” przewidziang w art. 3 lit. a) tego rozporzadzenia postaé ta jest
wyodrebniona szczegdélnymi liniami, konturami, kolorystyka, ksztaltami, a takze tekstura, ktére
sprawiajg, ze mozna ja zidentyfikowac jako taka.

II. Ramy prawne
9. Motywy 16, 17, 21 i 25 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowig:

»(16) Niektore z [sektoréow gospodarki Unii] tworza znaczna liczbe wzoréw produktéw, czesto
o krotkiej zywotnosci rynkowej, w przypadku ktérych korzystna jest ochrona nieobcigzona
formalno$ciami rejestracyjnymi, a okres trwania ochrony ma mniejsze znaczenie.
Jednoczesénie istnieja sektory przemystu, ktére doceniaja korzysci plynace z rejestracji dla
zwiekszenia pewnosci prawnej, ktéra zapewnia i ktéra wymaga mozliwosci dluzszego czasu
trwania ochrony, odpowiadajace[go] przewidywanej zywotnosci rynkowej ich produktow.

(17) Wynika stad potrzeba dwéch form ochrony, z ktérych jedna jest krétkoterminowa i odnosi

sie do niezarejestrowanego wzoru, natomiast druga przeznaczona jest dla wzoru
zarejestrowanego na dluzszy okres.
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(21) Wylaczny charakter prawa nadanego zarejestrowanemu wzorowi wspdlnotowemu jest
zgodny z jego wieksza pewnoscia prawng. Uznaje sie za wlasciwe, ze niezarejestrowanemu
wzorowi wspélnotowemu powinno si¢ jednakze zapewni¢ prawo chroniace wytacznie przed
kopiowaniem. Ochrona nie moze zatem obejmowac¢ produktéw stanowigcych rezultat wzoru
stworzonego niezaleznie przez innego tworce. Niniejsze prawo powinno obejmowac réwniez
handel produktami zawierajacymi naruszajace wzory.

[...]

(25) Sektory przemyslu wytwarzajace znaczna liczbe wzoréw o prawdopodobnie kroétkiej
zywotnosci, w krétkich okresach czasu, z ktorych tylko niektére moga zostaé ostatecznie
skomercjalizowane, uznaja brak rejestracji wzoru wspélnotowego za korzystny [...]".

10. Artykul 1 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,, Wzor wspdlnotowy”, stanowi w ust. 2 lit. a):

»Wzor jest chroniony:

a) jako »niezarejestrowany wzor wspdlnotowy, jezeli jest udostepniany publicznie w sposéb
przewidziany w niniejszym rozporzadzeniu”.

11. Artykul 3 wspomnianego rozporzadzenia, zatytutowany ,Definicje”, stanowi:

»Do celéw niniejszego rozporzadzenia:

a) »wzor« oznacza posta¢ calego lub czesci produktu, wynikajaca w szczegélnosci z cech linii,
konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub materiatéw samego produktu i/lub jego
ornamentacji;

b) »produkt« oznacza kazdy przedmiot przemyslowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy
innymi czesci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad
zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakze z wylaczeniem

programéw komputerowych;

c) »produkt zlozony« oznacza produkt, ktéry sklada sie z wielu czesci, ktére moga byc
zastepowane, umozliwiajac roztozenie i ponowne zlozenie tego produktu”.

12. Artykul 4 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Warunki ochrony”, stanowi w ust. 1 i 2:

»1. Wzor jest chroniony jako wzér wspélnotowy w zakresie, w jakim ten wzér jest nowy i posiada
indywidualny charakter.

2. Wzér stosowany lub zawarty w produkcie, ktéry stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego,
jest uwazany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

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

b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy czesci sktadowej spelniaja swoje wymogi co do nowosci
i indywidualnego charakteru”.
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13. Artykul 6 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Indywidualny charakter”, stanowi:

»1. Wzor jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli calosciowe wrazenie, jakie
wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na tym
uzytkowniku wzoér, ktéry zostal udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspodlnotowego, przed data pierwszego publicznego
udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi;

[...]"

14. Artykul 11 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Czas trwania ochrony niezarejestrowanego
wzoru wspdlnotowego”, przewiduje:

»1. Wzor spelniajacy wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzdr
wspoélnotowy przez okres trzech lat, rozpoczynajacy sie od dnia, w ktérym zostal po raz pierwszy
udostepniony publicznie [w Unii].

2. Do celéw ust. 1 uwaza sieg, ze wzdr zostal publicznie udostepniony [w Unii], jezeli zostal w taki
sposéb opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze
wydarzenia te mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym [w Unii]. Wzoru nie uwaza sie za
udostepniony publicznie, jesli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci”.

15. Zgodnie z art. 19 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Prawa ze wzoru
wspolnotowego”:

»1. Zarejestrowany wzor wspdlnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego
uzywania i zakazywania osobom trzecim jego uzywania, ktére nie maja jego zgody. Wyzej
wymienione uzywanie obejmuje, w szczegdlnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do
obrotu, import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzoér jest zawarty badz zastosowany
lub skladowanie takiego produktu w tych celach.

2. Jednakze wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nabywa prawo zakazu dziatan
wymienionych w ust. 1 wylacznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru.

Sporne uzywanie nie uwaza si¢ za wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli

nasladowanie jest wynikiem pracy twoércy, ktéry [co do ktérego] mozna uznad, ze nie znal wzoru
ujawnionego przez wlasciciela.

[...]".

III. Postepowanie gldwne, pytania prejudycjalne oraz postepowanie przed Trybunalem
16. Ferrari jest producentem samochodéw wyscigowych i sportowych z siedziba we Wloszech.

Jego model wysokiej klasy FXX K, ktoéry nie zostal dopuszczony do ruchu drogowego, jest
przeznaczony wylacznie do jazdy na trasach wyscigowych.
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17. Ferrari po raz pierwszy przedstawilo publicznie FXX K w komunikacie prasowym z dnia
2 grudnia 2014 r. Komunikat ten zawieral dwie nastepujace fotografie przedstawiajace
odpowiednio widok pojazdu z boku oraz z przodu:

18. Produkowany w limitowanej liczbie Ferrari FXX K istnieje w dwéch wariantach, ktére réznia
sie wylacznie kolorem elementu ,V” znajdujacego sie na masce. W pierwszym wariancie,
ukazanym na zamieszczonych powyzej fotografiach, 6w element ,V” jest czarny, z wyjatkiem jego
dolnego szpica, ktory jest tego samego koloru co podstawowy kolor pojazdu. W drugim wariancie
rzeczony element ,V” jest w calo$ci koloru czarnego.

19. Mansory Design, ktérej czlonkiem zarzadu jest WH, to przedsiebiorstwo zajmujace sie
personalizacja (zwana ,tuningiem”) samochodéw wysokiej klasy. Zaréwno Mansory Design, jak
i WH maja siedzibe lub miejsce zamieszkania w Niemczech. Od 2016 r. spétka ta produkuje
i sprzedaje zestawy akcesoriéw do personalizacji (zwane ,zestawami tuningowymi”), stuzace do
modyfikacji postaci Ferrari 488 GTB (seryjnie produkowanego modelu drogowego dostepnego od
2015 r.) w taki sposéb, aby upodobnic ja do postaci Ferrari FXX K.

20. Mansory Design oferuje szereg ,zestawéw tuningowych” umozliwiajacych transformacje
Ferrari 488 GTB: ,zestaw przedni”, ,zestaw tylny”, ,zestaw boczny”, ,pokrycie dachu” i ,spojler
tylny”. Ponadto proponuje dwa warianty ,zestawu przedniego”, odzwierciedlajace dwa warianty
Ferrari FXX K: w pierwszym wariancie element ,V” na masce jest koloru czarnego z wyjatkiem
jego dolnego szpica, natomiast w drugim wariancie caly jest czarny.

21. W przypadku catkowitej transformacji Ferrari 488 GTB wymieniana jest wigksza czes¢
widocznego poszycia nadwozia. W marcu 2016 r. podczas Miedzynarodowego Salonu
Samochodowego w Genewie (Szwajcaria) Mansory Design przedstawil pojazd, ktéry zostal
poddany takiej transformacji, pod nazwa Mansory Siracusa 4XX.

22. Ferrari uwaza, ze sprzedaz tych ,zestawéw tuningowych” przez Mansory Design stanowi
naruszenie praw wynikajacych z jednego lub szeregu niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych, ktérych Ferrari jest wlascicielem.

23. Tytulem gtéwnym Ferrari stwierdzilo, ze sprzedaz ,zestawdéw przednich” stanowi naruszenie
pierwszego niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego, odnoszacego sie do postaci czesci jej
modelu FXX K skladajacej sie¢ z elementu maski w ksztalcie litery ,,V”, z wystajacego posrodku
z tego elementu i umieszczonego wzdluznie elementu w ksztalcie pletwy (,strake”), ze
zintegrowanego ze zderzakiem, dwuwarstwowego spojlera przedniego i ze $rodkowego
pionowego mostka taczacego przedni spojler z maska. Cze$¢ ta jest postrzegana jako catosc
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okreslajaca specyficzne ,rysy oblicza” tego pojazdu i jednocze$nie wzbudza skojarzenie
z samolotem lub samochodem Formuly 1. Zdaniem Ferrari 6w niezarejestrowany wzdr
wspolnotowy powstal wraz z opublikowaniem komunikatu prasowego w dniu 2 grudnia 2014 r.

24. Ferrari podnosi positkowo, ze przysluguje mu powstaly w chwili opublikowania tego
komunikatu prasowego lub najpézniej w chwili opublikowania w dniu 3 kwietnia 2015 r. filmu
o tytule Ferrari FXX K — The Making Of drugi niezarejestrowany wzor wspdlnotowy dla postaci
dwuwarstwowego spojlera przedniego, ktéry Masonary Design réwniez naruszyl! poprzez
sprzedaz ,zestawow przednich”.

25. W dalszej kolejnosci positkowo Ferrari opiera swoje powddztwo na trzecim
niezarejestrowanym wzorze wspdlnotowym obejmujacym posta¢ Ferrari FXX K jako catosci,
udostepnionym w zawartej takze w komunikacie prasowym z dnia 2 grudnia 2014 r. fotografii
pojazdu w widoku uko$nym.

26. W odniesieniu do ,zestawdéw” oferowanych w sprzedazy na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec Ferrari powolalo sie réwniez na prawa wynikajace z ochrony przed nasladownictwem na
mocy prawa dotyczacego nieuczciwej konkurencji.

27. W pierwszej instancji Ferrari wystapito z zadaniem zaniechania w calej Unii wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, importu i eksportu, uzywania lub posiadania spornych
akcesoriéw w tych celach oraz z szeregiem zadan dodatkowych (dotyczacych przedstawienia
dokumentéw rachunkowych, wycofania i zniszczenia produktéw, ustalenia odszkodowania).
Landgericht (sad okregowy, Niemcy) oddalil wszystkie te zadania.

28. Przed sadem apelacyjnym Ferrari stwierdzilo, ze jego zadania zaniechania oraz zadania
dotyczace wycofania i zniszczenia produktéw, jako oparte na prawach wynikajacych
z powolanych wzoréw wspélnotowych, staly sie bezprzedmiotowe z powodu wygasniecia
rzeczonych praw w dniu 3 grudnia 2017 r.%. Ferrari podtrzymalo natomiast w szczegélnosci
zadania naprawienia poniesionej przez nie szkody.

29. Sad apelacyjny oddalit apelacje Ferrari. W szczegdlnosci uznal on za bezzasadne zadania
przedstawione przez te spotke w odniesieniu do podnoszonych niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych. Zdaniem tego sadu pierwszy wzoér wspdlnotowy, na ktory sie powotano,
dotyczacy czesci Ferrari FXX K opisanej w pkt 23 niniejszej opinii, nie istnieje, poniewaz Ferrari
nie wykazalo spelnienia minimalnych wymogéw ,pewnej samodzielnosci” i ,pewnej spdjnosci
ksztaltu”. Spolka ta wskazata jedynie na cze$¢ pojazdu, ktéra wyodrebnita w sposéb arbitralny.
Drugi wzoér wspdlnotowy, na ktéry powoluje sie Ferrari, dotyczacy postaci dwuwarstwowego
spojlera przedniego, réwniez zdaniem tego sadu nie istnieje ze wzgledu na to, Ze takze nie spelnia
warunku ,spojnosci ksztaltu”. Jesli chodzi o trzeci wzdér, dotyczacy postaci Ferrari FXX K jako
calosci, wzér taki rzeczywiscie istnieje, jednak nie zostal on naruszony przez Mansory Design.

30. Ferrari wnioslo zatem skarge rewizyjna, ktéra Bundesgerichtshof (federalny trybunal
sprawiedliwosci) dopuscil. Ten ostatni sad uwaza, ze rozstrzygniecie tej skargi w odniesieniu do
zadan opartych na naruszeniu praw wynikajacych z niezarejestrowanych wzoréw
wspoélnotowych, na ktére powotuje sie Ferrari, zalezy od wyktadni rozporzadzenia nr 6/2002.

*  Zobacz w tym wzgledzie art. 11 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, przytoczony w pkt 14 niniejszej opinii.
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31. Dokladniej rzecz ujmujac, nalezy wyjasni¢, na jakich warunkach posta¢ czesci produktu moze
zgodnie z tym rozporzadzeniem podlegac ochronie jako niezarejestrowany wzoér wspélnotowy.

32. W tym kontekscie sad odsylajacy zastanawia sie, po pierwsze, nad kwestig, czy publiczne
udostepnienie w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 ilustracji calego produktu
stanowi rowniez udostepnienie wzoréw czesci tego produktu.

33. Przy zalozeniu, ze tak jest, sad odsylajacy zastanawia sie, po drugie, czy postal czesci
produktu, aby stanowi¢ osobny wzér, odrebny od postaci catosci tego produktu, powinna, jak
orzekl sad odwotawczy, wykazywac¢ ,pewna samodzielno$¢” i ,pewna spdéjnos¢ ksztaltu”,
pozwalajace stwierdzi¢, ze postac tej czesci nie stapia sie w calosci z postacia wspomnianego
produktu, a wrecz przeciwnie, wywoluje calosciowe wrazenie odrebne od ksztattu calosci.

34. W tych okoliczno$ciach Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwosci) postanowit
zawiesi¢ postepowanie i zwrécic sie¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy poprzez ujawnienie ilustracji calego produktu moga powsta¢ niezarejestrowane wzory
wspoélnotowe poszczegdlnych czesci produktu zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2 zdanie
pierwsze rozporzadzenia (WE) nr 6/2002?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze:

Jakie kryterium prawne nalezy przyja¢ w ramach oceny indywidualnego charakteru
w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 przy ustalaniu
calo$ciowego wrazenia w przypadku czesci sktadowej, ktéra — tak jak przykladowo element
nadwozia pojazdu - stanowi cze$¢ produktu zlozonego? Czy mozna oprzeé sie
w szczegllnosci na tym, czy w postrzeganiu przez poinformowanego uzytkownika postaé
czesci skladowej nie zanika catkowicie w postaci produktu zlozonego, lecz posiada pewna
samodzielno$¢ i spojnos¢ ksztalttu umozliwiajace stwierdzenie calo$ciowego wrazenia
estetycznego, ktore jest niezalezne od postaci calosci [produktu]?”.

35. Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dnia 30 stycznia 2020 r. zostat
zarejestrowany w sekretariacie Trybunalu w dniu 4 marca tego samego roku. Uwagi na pi§mie
przedstawily Ferrari, Mansory Design, rzady czeski, wloski i polski oraz Komisja Europejska.
Strony te i zainteresowani uczestnicy udzielili réwniez na pi$mie odpowiedzi na pytania zadane
przez Trybunal w dniu 15 stycznia 2021 r.

IV. Analiza

36. Jak stanowi art. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, akt 6w przewiduje dwie kategorie jednolitych
praw ochronnych: ,zarejestrowany wzdr wspélnotowy” i ,niezarejestrowany wzér wspélnotowy”.
Warunki materialne uzyskania ochrony sa dla obu praw takie same. W szczegélnosci zgodnie
z art. 4 ust. 1 tego rozporzadzenia dany wzér musi by¢ ,nowy” i posiada¢ ,indywidualny
charakter”. Natomiast warunki formalne majace zastosowanie do jednego i drugiego z tych praw
réznia sie od siebie. Uzyskanie ,zarejestrowanego wzoru wspélnotowego” wymaga z definicji
zgloszenia go do rejestracji. Natomiast wzér moze by¢ chroniony jako ,niezarejestrowany wzor
wspolnotowy”, jezeli zostal udostepniony publicznie zgodnie z warunkami przewidzianymi
w art. 11 ust. 2 rzeczonego rozporzadzenia*.

* Zobacz art. 1 ust. 2 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 6/2002.
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37. W niniejszym przypadku w ramach powéddztwa o stwierdzenie naruszenia wytoczonego
przeciwko Mansory Design i WH Ferrari powoluje si¢ na niezarejestrowane wzory wspélnotowe.
Jak wskazalem we wprowadzeniu do niniejszej opinii, swoisty charakter niniejszej sprawy polega
na tym, ze powdéd w postepowaniu gléwnym zastrzega sobie w szczegdlnosci® taki wzdér
wspdlnotowy w odniesieniu do postaci czesci Ferrari FXX, skladajacej sie z kilku elementéw
nadwozia, a mianowicie, jak przypominam, z elementu maski Ferrari FXX K w ksztalcie litery
»V”, z wystajacego posrodku z tego elementu i umieszczonego wzdluznie elementu w ksztalcie
pletwy (,strake”), ze zintegrowanego ze zderzakiem, dwuwarstwowego przedniego spojlera i ze
srodkowego pionowego mostka taczacego przedni spojler z maska®. Spétka ta podnosi zatem, ze
posiada prawa do tego, co potocznie zwie sie partial design (wzorem cze$ciowym).

38. Jak wskazuje sad odsylajacy, nie ulega watpliwosci, ze na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002
postac samej tylko czesci produktu moze sama w sobie stanowi¢ przedmiot niezarejestrowanego
wzoru wspdlnotowego.

39. ,Wzory”, ktére moga by¢ przedmiotem takiego prawa ochronnego, zdefiniowano bowiem
w art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, jako ,posta¢ catego lub czesci produktu, wynikajaca
w szczegblnosci z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub materialéw samego
produktu i/lub jego ornamentacji” (wyrdznienie moje).

40. Niemniej jednak, po pierwsze, jak wskazalem w pkt 36 niniejszej opinii, aby posta¢ czesci
produktu mogta podlega¢ ochronie jako niezarejestrowany wzdér wspdlnotowy, musi zostaé
udostepniona publicznie zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

41. Tymczasem w sprawie w postepowaniu gléwnym Ferrari opublikowato jedynie calo$ciowe
ujecia Ferrari FXX K’. Sad odsylajacy zastanawia si¢ zatem w pytaniu pierwszym, czy w celu
spelnienia warunku udostepnienia przewidzianego we wspomnianym art. 11 spétka ta powinna
byla dokona¢ odrebnego udostepnienia wzoru czesci nadwozia, ktérego ochrony sie domaga.
Wyjasnie w sekcji A, dlaczego moim zdaniem tak nie jest.

42. Po drugie, sad ten w pytaniu drugim zastanawia sie, czy postac czesci produktu, aby mogta by¢
przedmiotem wzoru wspdlnotowego, powinna wykazywaé ,pewna spojnos¢” i ,pewna
samodzielno$¢” w stosunku do cato$ciowej postaci produktu. Podsumowujac, sad ten zastanawia
sie, czy powinny istnie¢ pewne ograniczenia mozliwosci podziatu przez twérce postaci produktu
na poszczegélne czesci, z ktorych kazda korzystataby z samodzielnej ochrony. Zbadam te
delikatna problematyke w sekcji B.

43. Przedtem musze jednak wyjasni¢ ostatnie zagadnienie. Chociaz sad odsytajacy odniést sie
w pytaniu pierwszym i w uzasadnieniu postanowienia odsylajacego do pojecia ,czesci produktu”,
ujetego w art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, to stwierdzil on réwniez, ze elementy nadwozia
Ferrari FXX K bedace przedmiotem postepowania gléwnego stanowia ,czes$ci produktu
zlozonego” w rozumieniu art. 3 lit. ¢) i art. 4 ust. 2 tego rozporzadzenia.

W niniejszej opinii na potrzeby mojej analizy opieram si¢ na okolicznosciach faktycznych dotyczacych wzoru, na ktéry Ferrari powotalo
sie tytulem gléwnym na poparcie swoich zadan, i pomijam — z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych wzmianka o nich bedzie konieczna —
wzory przywolane positkowo i w dalszej kolejnosci positkowo.

¢ Zobacz pkt 23 niniejszej opinii.
7 Zobacz pkt 17 niniejszej opinii.
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44. Pragne przypomnieé, ze Trybunal wyjasnit w wyroku Acacia i D’Amato?, ze zwazywszy na
brak definicji pojecia ,czesci produktu zlozonego” w rozporzadzeniu nr 6/2002, pojecie to okresla
wiele komponentéw, zaprojektowanych w celu zlozenia w jeden przedmiot przemystowy lub
rzemie$lniczy, ktére moga by¢ wymienione w taki sposéb, aby umozliwi¢ demontaz i ponowny
montaz takiego przedmiotu, i w przypadku braku ktérych nie mozna normalnie uzy¢ produktu
zlozonego.

45. Orzekl on zatem, ze obrecz samochodowa nalezy zakwalifikowaé jako ,czes¢ produktu
zlozonego”, poniewaz obrecz taka stanowi element zlozonego produktu, jakim jest samochdd,
w przypadku braku ktérej produkt ten nie méglby by¢ normalnie uzywany®.

46. Podobnie moim zdaniem elementy nadwozia nalezy zakwalifikowa¢ jako ,czesci produktu
zlozonego”, jezeli, po pierwsze, elementy te mozna wymieni¢, a po drugie, ich obecno$c¢ jest
niezbedna do normalnego uzywania danego pojazdu.

47. Ferrari zakwestionowalo jednak te kwalifikacje jako ,,czesci” w rozumieniu art. 3 lit. c) i art. 4
ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 na tej podstawie, ze elementy nadwozia, do ktérych odnosza sie
wzory bedace przedmiotem postepowania gtéwnego, tych kryteriéw nie spetniaja.

48. Oczywiscie rozstrzygniecie tego zagadnienia, ktére wchodzi w zakres oceny okolicznosci
faktycznych, nie nalezy do Trybunalu. W razie potrzeby zbadanie go lezy w gestii sadu
odsylajacego.

49. Niemniej jednak strony i interwenienci, zapytani o to zagadnienie przez Trybunal, zgadzaja
sie co do tego, ze rozstrzygniecie tej kwestii nie ma decydujacego znaczenia dla udzielenia
odpowiedzi na pytania zadane przez sad odsylajacy.

50. Jak bowiem zauwazaja w istocie Ferrari i rzad polski, ,wz6r” w rozumieniu art. 3 lit. a)
rozporzadzenia nr 6/2002 moze obejmowac posta¢ zaréwno produktu, jak i czesci produktu,
w tym czesci produktu ztozonego, a nawet czesci takiej czesci.

51. W odniesieniu za$ do pytan przedstawionych w niniejszej sprawie istotne jest moim zdaniem
to, ze Ferrari podnosi, iz posta¢ ,,czesci produktu” stanowi niezarejestrowany wzér wspélnotowy.
Natomiast zagadnienie, czy produkt ten jest ,zlozony” i czy rozpatrywana cze$¢ sklada sie
z elementéw odpowiadajacych definicji ,czesci” takiego produktu, nie jest decydujace dla
udzielenia odpowiedzi na te pytania. W kolejnych akapitach bede zatem zasadniczo postugiwac
sie pojeciami ,,produktu” i ,czesci produktu”.

A. W przedmiocie udostepnienia publicznego w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporzgdzenia
nr 6/2002 wzorow czesci produktu (pytanie pierwsze)

52. Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze publiczne udostepnienie wzoru
calosci produktu, takiego jak posta¢ pojazdu, moze réwniez stanowi¢ publiczne udostepnienie
wzoru czesci tego produktu, takiego jak posta¢ niektérych elementéw nadwozia tego pojazdu,
a jesli tak, to na jakich warunkach.

8 Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r. (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 65).
°  Zobacz wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 66).
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53. W sprawie w postepowaniu gtéwnym sad odsylajacy stwierdzil, ze publikujac dwa catosciowe
ujecia modelu FXX K, Ferrari dokonalo publicznego udostepnienia, w rozumieniu art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002, wzoru calosci tego samochodu. Warunki okre$lone w tym przepisie sa
zatem spelnione w odniesieniu do tego wzoru ™.

54. Niemniej jednak sad odsylajacy jest zdania, Ze udostepnienie to moze prowadzi¢ do powstania
ochrony wytacznie w odniesieniu do rzeczonego wzoru odnoszacego si¢ do catosci FXX K. Nie
stanowiloby ono udostepnienia wzoréw czesci sktadajacych sie na ten pojazd. Zdaniem tego
sadu, do ktorego przylaczaja sie Mansory Design, rzad polski i Komisja, aby postac takiej czesci
produktu sama mogla podlega¢ ochronie jako niezarejestrowany wzér wspdlnotowy, powinna
ona by¢ przedmiotem odrebnego udostepnienia. Taka wykladnia art. 11 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002 zapewnia pewno$¢ prawa poprzez umozliwienie kregowi odbiorcéw, a w szczegélnosci
przedsiebiorcom, okre$lenia w sposéb latwy i jednoznaczny, na podstawie ilustracji
udostepnionych przez podmiot praw, przedmiotu ochrony, ktérg podmiot 6w sobie zastrzega.

55. W praktyce Ferrari mialoby zatem opublikowa¢ — poza fotografiami catosci FXX K — jedna
lub wiecej ilustracji poswieconych konkretnie tej cze$ci samochodu, dla ktérej domaga sie
ochrony przyslugujacej niezarejestrowanemu wzorowi wspdlnotowemu, lub zamie$ci¢ na tych
calo$ciowych fotografiach oznakowanie pozwalajace na latwe rozpoznanie danego wzoru,
w formie koloréw, kontrastu, strzalek czy tez linii wyodrebniajacych odpowiednie elementy.

56. Nie podzielam tego stanowiska. Podobnie jak Ferrari oraz rzady czeski i wloski uwazam, ze
publiczne udostepnienie w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wzoru catosci
produktu moze réwniez stanowi¢ udostepnienie wzoru czesci tego produktu. Innymi slowy,
odrebne udostepnienie nie jest we wszystkich okoliczno$ciach warunkiem koniecznym ochrony
takiej czesci jako niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego.

57. W tym wzgledzie, w pierwszej kolejnosci, pragne zauwazy¢, ze art. 11 rozporzadzenia
nr 6/2002 nie zawiera zadnej szczegé6lnej normy dotyczacej udostepnienia wzoru czesci produktu.

58. Dokladniej rzecz ujmujac, w celu ustalenia, czy publiczne udostepnienie mialo miejsce, art. 11
ust. 2 tego rozporzadzenia definiuje tylko jedno kryterium dla wszelkich wzoréw (niezaleznie od
tego, czy sa one stosowane do produktéw lub czesci produktéw, albo tez w nich zawarte)
a mianowicie fakt, ze dany wzér zostat ,w taki sposéb opublikowany, wystawiony, wykorzystany
w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze wydarzenia te mogly sta¢ sie dostatecznie znane
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy”.

59. Jak stusznie zauwazyly Ferrari oraz rzady czeski i wloski, brzmienie tego przepisu nie wymaga
zatem, by wzory czesci byly przedmiotem indywidualnego udostepnienia. Tre$¢ tego przepisu
w zaden spos6b nie wyklucza mozliwosci, by publikacja jednej i tej samej ilustracji stanowila
udostepnienie wzoru produktu jako calosci i udostepnienie wzoru czesci skladajacych sie na
niego. Gdyby za$ prawodawca Unii mial taki zamiar, méglby sformutowa¢ taki warunek.

10 W szczegblno$ci nalezy uznaé za ustalona okolicznosé, ze srodowiska wyspecjalizowane mogly dostatecznie zapoznaé si¢ z publikacja
rozpatrywanych fotografii.
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60. W drugiej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze z tego samego art. 11 ust. 2 wynika, iz wzér zostaje
»udostepniony” w momencie jego ujawnienia poprzez wydarzenia, ktére podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw mogly ,staé sie dostatecznie znane $rodowiskom wyspecjalizowanym”!
w danej branzy, dzialajacym w Unii. Chodzi zatem w istocie o ustalenie, czy $rodowiska
wyspecjalizowane mogly dostatecznie zapoznac sie z rozpatrywanym wzorem %

61. Jestem za$ zdania, ze w pewnych okolicznosciach, gdy zostanie upubliczniona calo$ciowa
posta¢ produktu, srodowiska wyspecjalizowane moga dostatecznie zapoznac si¢ z postacia czesci
tego produktu, jak to podniosto Ferrari.

62. Okolicznos$ci sporu w postepowaniu gléwnym stanowia w tym wzgledzie dobra ilustracje.
Przypominam, ze akt udostepnienia, na ktéry powotuje si¢ Ferrari, to publikacja dwéch fotografii
FXX K, w tym ujecia frontalnego . Ta ostatnia fotografia ukazuje w szczegoélnosci posta¢ maski
oraz spojler tego samochodu.

63. W zwiazku z tym, z zastrzezeniem oceny faktycznej wchodzacej w zakres wlasciwosci sadu
krajowego, wydaje mi sie, ze dzigki publikacji rozpatrywanej fotografii'* wyspecjalizowane
srodowiska mogly w sposéb dostateczny zapoznac sie z wzorem czesci, ktorej ochrony domaga
sie Ferrari — w tym z elementem w postaci litery ,,V” wystepujacym w $rodkowej czesci maski
Ferrari FXX K. W ten sam sposéb publikacja ujecia bocznego tego pojazdu mogla w sposéb
dostateczny umozliwi¢ im zapoznanie sie, przyktadowo, z wzorem obreczy két zamontowanych
w rzeczonym pojezdzie.

64. Oczywiscie, jak zauwazyt rzad czeski, aby publiczne udostepnienie wzoru produktu jako
calo$ci oznaczalo réwniez udostepnienie wzoru czesci tego produktu, konieczne jest, aby postac
tej czesci produktu byla wyraznie rozpoznawalna w momencie dokonania tego udostepnienia .
W przeciwnym razie $§rodowiska wyspecjalizowane nie beda mogly si¢ z nimi dostatecznie
zapoznad, jak tego wymaga art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

65. Innymi slowy, jesli czynno$¢ udostepnienia polega na publikacji fotografii produktu, jak
w niniejszej sprawie, cechy wzoru odnosnej czesci — takie jak jej linie, kontury, kolorystyka itp.'°
— musza by¢ na tej fotografii wyraznie widoczne.

66. Jest zatem oczywiste, ze na przyklad publikacja ilustracji tylu Ferrari FXX K nie mogtaby
spowodowa¢ udostepnienia wzoru elementu w ksztalcie litery ,V” na masce tego samochodu.
Podobnie nalezy uzna¢, ze udostepnienie nie ma miejsca, jezeli wyspecjalizowane Srodowiska nie
moga wyraznie rozpozna¢ postaci danej cze$ci na opublikowanej ilustracji, w szczegélnosci
dlatego, zZe jej reprodukcja jest zbyt mata, zlej jakos$ci lub czesciowo zastonieta przez inny element.

" Zobacz w odniesieniu do pojecia ,$rodowisk wyspecjalizowanych” wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Grof$handel (C-479/12,
EU:C:2014:75, pkt 27-30).

2 Chociaz bowiem brzmienie art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 odnosi si¢ do kwestii, czy czynnos¢ udostepnienia (opublikowanie,
wystawienie itp.) mogta by¢ dostatecznie znana srodowiskom wyspecjalizowanym, to wydaje mi sig, ze kryterium to stuzy szerszemu
celowi, mianowicie ustaleniu, czy srodowiska te mogly dostatecznie zapozna¢ sie z danym wzorem. Zobacz podobnie wyrok z dnia
13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Grof8handel (C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 25, 29).

13 Zobacz pkt 17 niniejszej opinii.

Pragne przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze zostalo ustalone, iz $rodowiska wyspecjalizowane mogly dostatecznie zapoznaé sie z ta

publikacjg (zob. przypis 10 do niniejszej opinii).

Zobacz w przedmiocie analogicznej wykladni, O. Ruhl, J. Tolkmitt, Gemeinschafts-geschmackmuster — Taschenkommentar — 3. Auflage,

Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer 2019, s. 423.

Pragne przypomnie¢, ze zgodnie z art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 wzdr oznacza ,posta¢ calego lub czeéci produktu, wynikajaca

w szczegblnosci z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji”.
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67. Co do istoty nie jest to nic nowego, poniewaz éw wymoég wyraznosci ma, moim zdaniem,
zastosowanie do udostepnienia kazdego wzoru w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002, niezaleznie od tego, czy mamy do czynienia z produktem niezlozonym, produktem
zlozonym, czy tez z cze$cia produktu. Niezaleznie bowiem od tego, ktéry z powyzszych
przypadkéw wchodzi w gre, uwaza sie, ze publiczne udostepnienie ma miejsce tylko wtedy, gdy
dany wzoér mogt sta¢ sie dostatecznie znany §rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw . Moim zdaniem warunek ten oznacza bezwzglednie,
ze czynno$¢ udostepnienia musi ukazywac dany wzér w sposéb wystarczajaco wyrazny.

68. W trzeciej kolejnosci z motywdéw 16 i 25 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze wprowadzajac
jednolite prawo ochronne, ktére stanowi niezarejestrowany wzér wspoélnotowy, prawodawca Unii
zamierzal, celem wsparcia innowacji'®, chroni¢ wzory stosowane lub zawarte w produktach
o krotkiej zywotno$ci rynkowej”, w odniesieniu do ktérych ich twoércy pragna uzyskaé szybka
i skuteczna ochrone bez koniecznosci dopetnienia formalno$ci rejestracyjnych.

69. Zatem zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) tego rozporzadzenia, o ile spetnione sa materialne warunki
uzyskania ochrony, wzory sa automatycznie chronione jako niezarejestrowane wzory
wspoélnotowe od chwili ich publicznego udostepnienia na warunkach przewidzianych w art. 11
ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia, bez dodatkowych formalnosci.

70. Jak stusznie za$§ podnosza Ferrari oraz rzady czeski i wloski, wymaganie od twdércéw, aby
udostepniali kazda czes¢ swoich produktéw w sposéb odrebny w celu zapewnienia ochrony
poszczegblnych wzoréw tych czesci, byloby sprzeczne z celem prostoty i szybkosci, ktéry — jak
wlasnie  przypomnialem -  uzasadnia wprowadzenie niezarejestrowanego  wzoru
wspolnotowego ». Bylyby to formalizm w ramach systemu, ktéry ma by¢ go pozbawiony.

71. W czwartej kolejnosci proponowana przeze mnie wykladnia znajduje potwierdzenie
w argumencie o charakterze systemowym.

72. Oto6z udostepnienie wzoru pociagga za soba na gruncie rozporzadzenia nr 6/2002 dwa skutki
prawne. Po pierwsze, jak juz zauwazono, udostepnienie to moze prowadzi¢ do powstania ochrony
niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego. Po drugie, w ramach badania materialnych
warunkéow  uzyskania  ochrony jako  wzoru  wspdélnotowego  (zarejestrowanego
lub niezarejestrowanego) wczesniejsze udostepnienie wzoru identycznego lub wywotujacego
takie samo calo$ciowe wrazenie co wzdr, o ktérego ochrone wystapiono, skutkuje ,zniszczeniem”
nowosci (art. 5) lub indywidualnego charakteru (art. 6) tego ostatniego wzoru i w ten sposéb
wyklucza rzeczona ochrone. Dla celéow tego badania definicja wydarzen stanowigcych
udostepnienie ujeta w art. 7 ust. 1 rzeczonego rozporzadzenia jest analogiczna do definicji

17 Zobacz przypis 12 niniejszej opinii.

Ogolnie rzecz biorac, ustanawiajac jednolity system wzoréw wspdlnotowych, prawodawca Unii zamierzal zapewnié¢ skuteczng i jednolita
ochrone na calym terytorium panstw cztonkowskich w zakresie wzornictwa przemyslowego, aby zacheci¢ poszczegélnych twércéw do
udzialu w caloksztalcie osiggnie¢ Unii w tym zakresie oraz wspierania innowacji oraz rozwoju nowych produktéw i inwestycji w ich
produkcje. Zobacz motywy 1, 5, 7, 29 rozporzadzenia nr 6/2002, a takze wyroki: z dnia 27 wrzeénia 2017 r., Nintendo (C-24/16
i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 73); z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 28).

Whrew temu, co twierdzi rzad polski, okoliczno$¢, ze niezarejestrowany wzoér wspélnotowy ustanowiono z mysla o produktach
charakteryzujgcych sie krétka zywotno$cia rynkowa — typowo dla tych, ktérych postac szybko zmienia si¢ wraz z moda, takich jak odziez
— nie wyklucza objecia ochrona z tego tytutu postaci czesci pojazdu takiego jak Ferrari FXX K, ktdry a priori nie nalezy do tej kategorii
produktéw. W tej kwestii wystarczy zauwazy¢, ze prawodawca Unii nie wprowadzil w rozporzadzeniu nr 6/2002 ograniczenia co do
typow produktéw, ktérych posta¢ moze by¢ chroniona jako niezarejestrowany wzdr wspolnotowy.

% Zobacz wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, pkt 42).
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zawartej w art. 11 ust. 2 tego rozporzadzenia®. Oba te przepisy ustanawiaja w szczegdlnosci to
samo kryterium dotyczace poznania przez $rodowiska wyspecjalizowane®. W zwiazku z tym
w braku elementéw wskazujacych na odmienna wole prawodawcy Unii warunek udostepnienia
nalezy ocenia¢ w ten sam sposéb w ramach jednego i drugiego przepisu.

73. Tymczasem, jak podnosi Ferrari, gdyby Trybunal mial orzec w niniejszej sprawie, ze
publikacja przez twodrce fotografii przedstawiajacej produkt w calosci nie jest réwnoznaczna
z udostepnieniem wzoru czesci tego produktu, nawet jesli wyspecjalizowane $rodowiska mogty
dostatecznie zapoznaé sie z ta fotografia i wzér ten jest tam wyraznie rozpoznawalny, to
w konsekwencji ochrony tej czesci jako wzoru wspélnotowego moglaby pézniej zazada¢ osoba
trzecia. W S$wietle takiej wykladni pierwotna publikacja nie bylaby bowiem uwazana za
wczesniejsze udostepnienie, ,niszczycielskie” dla nowos$ci w rozumieniu art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, ktére staloby na przeszkodzie takiemu zadaniu. Ta wykladnia
faworyzowalaby nie tyle innowacyjnos¢ w dziedzinie wzordw, jak przewidziano w motywie 7 tego
rozporzadzenia, lecz nasladowanie wzoréw istniejacych®.

74. W pigtej kolejnosci pragne natomiast zauwazy¢, ze nie przekonuje mnie argument
przedstawiony przez sad odsylajacy, do ktérego przylaczaja sie Mansory Design, rzad polski
i Komisja, zgodnie z ktérym proponowanej powyzej wykladni sprzeciwiaja sie wymogi pewnosci
prawa. Zgodnie z tym argumentem, przywolanym juz w pkt 54 niniejszej opinii, gdyby
udostepnienie postaci pojazdu jako catosci powodowalo powstanie praw do niezarejestrowanego
wzoru wspélnotowego w odniesieniu do jego czesci lub elementdw, takich jak zderzak, reflektory
itp., przedsiebiorcy mieliby trudnosci w okresleniu przedmiotu ochrony, jakiej domaga sie tworca.
Niepewnos¢ ta mogtaby odwodzi¢ od innowacji.

75. Pragne wyjasni¢, ze z faktycznego punktu widzenia oczywiscie zgadzam sie, ze odrebne
udostepnienie wzoru cze$ci produktu umozliwia zwigkszenie pewnosci prawa, zaréwno
z perspektywy uzytkownikéw, jak i z perspektywy tworcy danego wzoru. Twércy moga zatem
dokona¢ takiego odrebnego udostepnienia. W niniejszym przypadku Ferrari latwiej byloby
wykazaé, ze zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wyspecjalizowane Srodowiska
mogly dostatecznie zapoznad sie z rozpatrywanym wzorem *.

76. Jednakze wymaganie od twércéw takiego odrebnego udostepnienia, w imie pewnosci prawnej
oséb trzecich, prowadzitoby moim zdaniem do naruszenia zamierzonej przez prawodawce Unii
réwnowagi systemu niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego, ktéry ze swej natury pociaga za
soba zmniejszenie poziomu owej pewnosci w poréwnaniu do poziomu wlasciwego dla
zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych.

2 Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi: ,Do celéw stosowania art. 5 i 6 uwaza sig, ze wzdr zostal udostepniony publicznie,

jezeli zostal opublikowany [...] lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposéb ujawniony, przed data okreslona w art. 5

ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b), z wyjatkiem przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly stac sie

dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw §rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym [w Unii]

[...]"

Jedyna réznica polega na tym, ze kryterium to sformulowano w sposéb negatywny w pierwszym przepisie, podczas gdy w drugim z nich

jest ono ujete w sposéb pozytywny.

% W praktyce wykladnia ta zachecalaby przedsiebiorcéw do przegladania, na przyklad, ilustracji produktéw publikowanych
w czasopismach specjalistycznych w celu podbierania wzoréw czeéci produktu i ewentualnego samodzielnego zadania zarejestrowania
ich postaci jako wzoréw wspélnotowych.

Innymi stowy, indywidualne udostepnienie wzoru czesci produktu moze stanowi¢ praktyczng metode zapewnienia przez twodrce
znajomosci wzoru w $rodowiskach wyspecjalizowanych.
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77. W tym wzgledzie okolicznos¢, ze - jak juz wskazalem - niezarejestrowane wzory
wspélnotowe z definicji nie sa przedmiotem zgloszenia do rejestracji, pociaga za soba
nieuchronnie pewien stopien niepewnosci prawnej dla os6b trzecich. Przedsiebiorcy nie
dysponuja w tej dziedzinie, inaczej niz w przypadku wzoréw zarejestrowanych, publicznym
rejestrem pozwalajacym im na zapoznanie sie w sposéb jasny i precyzyjny z prawami
przystugujacymi do takiego wzoru®. Brak rejestracji utrudnia tym samym zidentyfikowanie
z wyprzedzeniem dokladnego przedmiotu zadanej ochrony®. Czesto dopiero na etapie
powddztwa o naruszenie twoérca okresla, czy rosci sobie prawa do postaci calosci danego
produktu, czy tylko do jego czesci?”.

78. W zamian za to stopiefi ochrony, a tym samym pewno$¢ prawa, z ktdrej korzysta twoérca, sa
réwniez ograniczone. Po pierwsze, ochrona udzielona wlascicielowi niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego ma ograniczony zakres, jak slusznie zauwazylo Ferrari. Z materialnego punktu
widzenia zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 jest on chroniony wylgcznie przed
»nasladowaniem” jego wzoru®.

79. Po drugie, czas trwania ochrony przyznanej niezarejestrowanym wzorom wspélnotowym jest
stosunkowo krétki, poniewaz na podstawie art. 11 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ograniczono go
do trzech lat od daty pierwszego publicznego udostepnienia®.

80. Co wiecej, nie sadze, aby nalezalo wyolbrzymiaé¢ ryzyko w zakresie pewnos$ci prawa
i innowacji, jakie wiaze si¢ z proponowana powyzej wykladnia, wedle ktérej publiczne
udostepnienie wzoru catego produktu moze samo w sobie stanowi¢ udostepnienie wzoru czesci
tego produktu.

81. Po pierwsze bowiem, jak wyjasnilem w pkt 64—67 niniejszej opinii, kryterium zapoznania sie¢
wyspecjalizowanych $rodowisk z wzorem zaklada, Ze wzdr czesci produktu jest wyrazmie
rozpoznawalny w momencie udostepnienia wzoru produktu jako calo$ci, co zmniejsza ryzyko
braku pewnosci prawa.

82. Po drugie, co si¢ tyczy innowacji, poza moimi wyja$nieniami przedstawionymi juz w pkt 73
niniejszej opinii, nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z art. 19 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia
nr 6/2002, uzywania niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego przez osobe trzecia bez zgody
wlasciciela nie uwaza sie za wynikajace z zabronionego ,skopiowania” danego wzoru, jezeli jest
ono ,wynikiem pracy twdrcy, ktéry [co do ktérego] mozna uznad, ze nie znal [tego] wzoru”.

% Zobacz wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., Mast-Jagermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 52-54). Dokladny przedmiot ochrony
przyznanej zarejestrowanemu wzorowi nalezy precyzyjnie ustali¢ przy jego rejestracji. A zatem, nawet jesli zagadnienie to nie ma
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym, jest moim zdaniem wykluczone w $wietle art. 35 i 36 rozporzadzenia
nr 6/2002, ktére dotycza rejestracji wzoru w liczbie pojedynczej, aby zgloszenie wzoru do rejestracji dla cato$ci produktu mozna bylo
réwniez podnie$¢ w sposdb incydentalny takze w odniesieniu do wzoru czesci tego produktu, jak réwniez podkreslit sad odsytajacy.
Ponadto art. 37 tego rozporzadzenia wyraznie reguluje kwestie zgloszen zbiorowych.

% Zobacz wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, pkt 43).

W razie potrzeby pow6d wnoszacy o stwierdzenie naruszenia moze w tym celu podkresli¢ na ilustracji, ktéra przedstawia na poparcie
swojego zadania, wzdr, do ktérego rosci sobie prawa, za pomoca koloréw, kontrastéw, strzatek lub linii wyodrebniajacych dany wzoér.
Pozwali to sagdowi i pozwanemu na latwe zrozumienie dokladnego przedmiotu zadanej ochrony. W tym wzgledzie art. 85 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi, ze w ramach powddztwa o naruszenie, aby skorzysta¢ z domniemania wazno$ci wzoru
niezarejestrowanego, powod musi wykazad, na czym polega indywidualny charakter wzoru. Trybunal orzekl juz, ze warunek ten ,wynika
z konieczno$ci — jesli chodzi o te [...] kategorie — okreslenia [...] konkretnego przedmiotu [zadanej] ochrony” (wyrok z dnia 19 czerwca
2014 r., Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, pkt 43).

# Dla poréwnania zarejestrowany wzoér wspolnotowy zapewnia ochrone przed wszelkim ,uzywaniem”, ktére to pojecie zdefiniowano
w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. W tym wzgledzie z motywu 21 tego rozporzadzenia wynika, ze prawodawca Unii zamierzal
zapewni¢ w przypadku wzoru tego rodzaju wiekszg pewno$¢ prawa niz w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego.

»  Natomiast zgodnie z art. 12 rozporzadzenia nr 6/2002 ochrona zarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze trwac do 25 lat od daty
dokonania zgloszenia.
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83. W zwiazku z tym twércy moga nadal wprowadza¢ innowacje bez obawy przed nieumys$lnym
naruszeniem niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych. Nawet przy zalozeniu, ze tworza oni
wzory wywierajace takie samo calo$ciowe wrazenie jak chroniony wzér udostepniony
wczesniej*, beda mogli wykaza¢ swoja dobra wiare® i unikna¢ w ten sposéb wszelkiej
odpowiedzialno$ci.

84. W ostatniej kolejnosci nalezy wskaza¢, ze wykladni proponowanej w niniejszej opinii nie
podwaza tez moim zdaniem argument podniesiony przez Mansory Design, rzad polski i Komisje,
zgodnie z ktérym fotografia ukazujaca nie tylko zastrzegany wzdr czesci produktu, lecz calosciowa
posta¢ tego produktu, nie pozwala na ustalenie, czy wzér ten spelnia materialne warunki
uzyskania ochrony jako wzoér wspélnotowy.

85. Co prawda sady Unii orzekaly w odniesieniu do wnioskéw o uniewaznienie prawa do
zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych®, ze aby dokona¢ oceny nowosci i indywidualnego
charakteru zastrzeganego wzoru, nalezy mie¢ mozliwo$¢ poréwnania go w wiarygodny sposéb
z wczesniejszym wzorem, na ktéry powoluje sie wnoszacy o uniewaznienie. W tym celu istotne
jest posiadanie ilustracji wczesniejszego wzoru umozliwiajacej jego okreslenie w sposéb dokladny
i pewny. Wnoszacy o uniewaznienie prawa do wzoru powinien zatem przedstawi¢ jeden lub kilka
dokladnych i kompletnych przedstawien wspomnianego wzoru®. Podobnie konieczne jest
posiadanie przedstawienia zastrzeganego wzoru o takiej jakosci, aby mozliwe bylo wyrazne
rozréznienie wszystkich szczegéléw przedmiotu, dla ktérego zadana jest ochrona®.

86. Jednakze moim zdaniem fotografia przedstawiajaca posta¢ produktu jako calo$¢ pozwala na
dokonanie takiego poréwnania w odniesieniu do wzoru czesci tego produktu, jezeli, jak
wskazatem w pkt 64—66 niniejszej opinii, cechy tego wzoru sa wyraznie widoczne na tej fotogratfii.
Takie przedstawienie pozwala na uchwycenie wspomnianego wzoru i dostrzezenie ewentualnych
réoznic estetycznych lub ozdobnych w stosunku do wcze$niejszego wzoru, a tym samym na ocene
nowosci i indywidualnego charakteru. Nie jest tak natomiast w przypadku, gdy przedstawienie jest
zbyt male, zlej jakosci lub gdy podnoszony wzdr jest na nim czesciowo ukryty przez inny
element®.

% Zobacz art. 10 rozporzadzenia nr 6/2002 oraz pkt 94 i 95 niniejszej opinii.

Pragne uscisli¢, ze ciezar wykazania, iz sporne uzywanie wynika z ,nasladowania” niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego spoczywa
na jego wlascicielu, natomiast pozwany powinien wykazad, ze to uzywanie ,wynika z niezaleznej pracy twérczej”. Wyrok z dnia 13 lutego
2014 r., H. Gautzsch Grof$handel (C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 41).

2 Zobacz art. 24 i nast. rozporzadzenia nr 6/2002. Z art. 24 ust. 3 tego rozporzadzenia wynika, ze w przypadku niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego spelnienie materialnych warunkéw uzyskania ochrony jest badane przez sad w przypadku powddztwa wzajemnego
0 uniewaznienie, wniesionego przez pozwanego z powodztwa o naruszenie rozpatrywanego wzoru wspélnotowego.

% Zobacz w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 21 wrzes$nia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P i C-405/15 P,
EU:C:2017:720, pkt 64, 65); z dnia 24 paZdziernika 2019 r., Atos Medical/EUIPO Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb (Plastry
medyczne) (T-559/18, niepublikowany, EU:T:2019:758, pkt 40, 43).

Zobacz w przedmiocie zgloszen wzoru do rejestracji art. 4 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 paZdziernika
2002 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2002, L 341, s. 28); wyrok z dnia
5 lipca 2018 r., Mast-Jagermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 47-55).

Whbrew temu, co twierdzi Mansory Design, sytuacja rozpatrywana w niniejszej sprawie nie jest w zaden sposéb poréwnywalna z sytuacja
rozpatrywana w wyroku z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P i C-405/15 P,
EU:C:2017:720, pkt 68, 69). W wyroku tym Trybunatl orzekl, ze od Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnoséci Intelektualnej (EUIPO) nie
mozna wymagacl, by dokonywal, w ramach poréwnania kolidujacych ze soba wzoréw, polaczenia réznych elementéw jednego lub wiecej
niz jednego wczesniejszego wzoru, aby uzyskac jego kompletna postaé, poniewaz to do wnoszacego o uniewaznienie nalezy przekazanie
kompletnego przedstawienia wspomnianego wczesniejszego wzoru, a wszelkie ewentualne kombinacje wiazalyby sie w sposéb konieczny
z dokonywaniem przyblizen. Zgodnie bowiem z sugerowana przeze mnie wykladnia sad nie musi dokonywaé ryzykownego
kombinowania elementéw przedstawionych w sposéb oddzielny. Powinien on jedynie przeprowadzi¢ ocene wzoru przedstawionego
w sposob kompletny i wyraznie widocznego w czesci fotografii przedtozonej mu przez powoda w ramach powddztwa o stwierdzenie
naruszenia.
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87. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal odpowiedzial na pytanie pierwsze,
ze art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze publiczne
udostepnienie wzoru calosci produktu, takiego jak postaé pojazdu, stanowi réwniez publiczne
udostepnienie wzoru czesci tego produktu, takiego jak posta¢ niektérych elementéw nadwozia
tego pojazdu, o ile w ramach owego aktu udostepnienia ten ostatni wzoér jest wyraznie
rozpoznawalny.

B. W przedmiocie mozliwosci zastrzegania ochrony dla wzoru ,czesci produktu”
w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzgdzenia nr 6/2002 (pytanie drugie)

88. Na wypadek gdyby Trybunal odpowiedzial na pytanie pierwsze twierdzaco, tak jak proponuje,
sad odsylajacy zastanawia si¢ w pytaniu drugim nad kryterium prawnym, jakie nalezy przyjac
w ramach badania indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b) oraz art. 6 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 przy ustalaniu calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez wzoér
czesci sktadowych wlaczonych do produktu ztozonego, takich jak elementy nadwozia pojazdu.

89. Wyjasnitem w pkt 43-51 niniejszej opinii powody, dla ktérych moim zdaniem w niniejszej
sprawie nie ma znaczenia, czy cze$¢ Ferrari FXX K, ktérej postaé spotka ta uwaza za
niezarejestrowany wzor wspélnotowy, sklada sie ewentualnie z ,czesci sktadowych” wlaczonych
do ,produktu zlozonego”. W niniejszej sekcji bede zatem nadal odwolywat sie do pojecia ,,czesci
produktu”.

90. Aby dobrze zrozumie¢ pytanie drugie, potrzebne jest kilka ogélnych wyjasnien.

91. Jak wskazatem w pkt 36 niniejszej opinii, wsréd materialnych warunkéw, ktére musi spetnic¢
wzdr, by uzyska¢ ochrone jako wzér wspélnotowy (zarejestrowany lub niezarejestrowany)
znajduje sie ,indywidualny charakter”. Zgodnie z art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 uznaje sie, ze
wzér posiada ,indywidualny charakter”, jesli calo$ciowe wrazenie, jakie wywoluje na
poinformowanym uzytkowniku?®, rézni si¢ od wrazenia, jakie wywotuje na tym uzytkowniku
wzor, ktory zostal udostepniony publicznie wcze$niej.

92. Ocena spelnienia tego warunku wymaga zatem, jak juz wyjasniono w pkt 85 niniejszej opinii,
poréwnania zastrzeganego wzoru ze wzorem wczesniejszym.

93. Ujmujac rzecz dokladniej, chodzi o poréwnanie ,caloSciowego wrazenia” wywolywanego
przez kazdy z kolidujacych ze soba wzordéw, jak wynika z brzmienia rzeczonego art. 6. Innymi
stowy, nalezy zbada¢, czy sa one cafosciowo podobne. Pod uwage jest zatem brana catos¢ ich cech,
przy czym nie jest mozliwe poréwnanie jedynie czesci kazdego wzoru. W konsekwencji réznice

% W odniesieniu do definicji pojecia ,poinformowanego uzytkownika” zob. wyroki: z dnia 20 pazdziernika 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer
Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 59); a takze z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles
(C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, pkt 124, 125).
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w szczegdlach, nawet istotne, lecz skupione jedynie wokot czesci zastrzeganego wzoru, moga nie
wystarczy¢ do wykazania, ze wywoluje on ,calo$ciowe wrazenie” inne niz wywolywane przez
wczesniejszy wzor, a tym samym do wykazania ,indywidualnego charakteru”?.

94. To samo rozumowanie stosuje sie mutatis mutandis w dziedzinie naruszen. W tym wzgledzie
art. 10 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje, ze zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru
wspdlnotowego ,obejmuje kazdy wzér, ktéry nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika
innego ogdlnego wrazenia”*.

95. Wynika z tego, ze réwniez w tym wypadku poréwnanie kolidujacych ze soba wzoréw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do calej postaci tworzacej chroniony wzoér, przy czym nie jest
mozliwe poréwnanie jedynie czesci tego wzoru z wzorem kwestionowanym. Podobnie, nawet
jesli ten ostatni jest identyczny z czescia chronionego wzoru, mozliwe jest, ze ,calo$ciowe
wrazenie wizualne” wywolywane przez te dwa wzory jest odmienne i w konsekwencji nie
dochodzi do naruszenia®.

96. Sytuacje te moga wystapi¢ w szczegdlnosci wtedy, gdy przedmiotem zastrzeganego wzoru
wspdlnotowego jest cafosciowa postac produktu. Jezeli na przyklad twoérca zarejestrowal wzor
calej lalki*, a osoba trzecia sprzedaje bez jego zgody wzér wykazujacy rozmaite réznice, choc
z podobna glowa, naruszenie moze nie zosta¢ uznane. To czesciowe podobienistwo nie musi
bowiem by¢ wystarczajace do wykazania identycznego ,,calosciowego wrazenia wizualnego”.

97. W tym kontekscie, jak to oméwiono w niniejszej opinii, prawodawca Unii umozliwit twércom
zastrzezenie ochrony jako wzoru wspdlnotowego bardziej szczegétowego przedmiotu,
a mianowicie postaci ,czesci produktu” zgodnie z art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002*'.

98. I tak, aby postuzy¢ sie przykladem podanym w pkt 96 niniejszej opinii, twérca moze
zdecydowac sie na ochrone postaci samej tylko gtowy lalki. W ten sposéb zwieksza on stopien
ochrony wzoru tej ,czesci produktu”, a przy tym maksymalizuje szanse na uzyskanie stwierdzenia
naruszenia w odniesieniu do tego wzoru. Nie dotyczy go juz bowiem poréwnanie calo$ciowego
wrazenia wizualnego wywolywanego przez wzory caltych konkurujacych lalek. Pod uwage brana

Zobacz motyw 14 rozporzadzenia nr 6/2002 oraz J. Passa, Droit de la propriété industrielle, tome 1, 2¢ édition, Paris, LGDJ 2009, s. 934.
W zwigzku z tym Sad niezmiennie orzeka, ze ,indywidualny charakter wzoru wynika zatem z odmiennego calo$ciowego wrazenia lub
z braku »déja vu« z punktu widzenia poinformowanego uzytkownika na tle ogélu istniejacych wcze$niej wzoréw, z pominieciem réznic,
ktére nie sa wystarczajaco uwydatnione, azeby wplyna¢ na wspomniane calo$ciowe wrazenie, nawet jesli wykraczaja poza nieznaczace
szczegOly, i z uwzglednieniem réznic wystarczajaco uwydatnionych, by stworzy¢ odmienne calosciowe wrazenie” [wyrok z dnia 17 maja
2018 r., Basil/EUIPO — Artex (Kosze rowerowe), T-760/16, EU:T:2018:277, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo]. Sad orzekl réwniez,
ze poréwnanie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez kolidujace ze soba wzory ,musi by¢ syntetyczne i nie moze ograniczac si¢ do
analitycznego poréwnania wykazu podobienstw i réznic” [wyrok z dnia 8 lipca 2020 r., Glimarpol/EUIPO - Metar (Narzedzie
pneumatyczne), T-748/18, niepublikowany, EU:T:2020:321, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z zastrzezeniem, ze — jak wskazano w pkt 78 niniejszej opinii — w dziedzinie niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych wlasciciel jest
chroniony wylacznie przed ,nasladownictwem” w rozumieniu art. 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.
¥ Zobacz J. Passa, op.cit., s. 1004.

40

Zobacz w przedmiocie tego przyktadu J. Passa, op.cit., s. 1004, 1115.

# Komisja podniosta zresztg przed Trybunalem, ze jest to ,podstawowy aspekt” systemu wzoréw unijnych.
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jest jedynie postac glowy, ktéra jest przedmiotem zastrzezonego wzoru wspélnotowego. Gdy
poréwna sie jedynie postaé gléw tych lalek, naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej
uwidacznia si¢ w sposéb jaskrawy*.

99. Powyzsze wyjasnienia moim zdaniem przywodza na my$l okolicznosci sprawy
w postepowaniu gtéwnym. Pragne bowiem przypomnieé, Ze na poparcie swojego powddztwa
o stwierdzenie naruszenia Ferrari miedzy innymi powolalo sie¢ w dalszej kolejnos$ci positkowo na
niezarejestrowany wzor wspoélnotowy dotyczacy calosci nadwozia Ferrari FXX K*®. Zgodnie za$
z moim rozumieniem postanowienia odsylajacego sad apelacyjny, dokonujac poréwnania tego
wzoru z postacia calosci Mansory Siracusa 4XX*, uznal w istocie, ze oba te wzory nie wywotuja
tego samego ,calosciowego wrazenia wizualnego” w rozumieniu art. 10 rozporzadzenia
nr 6/2002* — i to pomimo podobienstw wizualnych dotyczacych w szczegdlnosci elementu
w ksztalcie litery ,V” na masce i dwuwarstwowego spojlera. Powolujac si¢ na niezarejestrowany
wzér wspélnotowy dotyczacy postaci rozpatrywanej czesci FXX K, Ferrari zmierza zatem do
tego, aby zmaksymalizowaé swoje szanse na stwierdzenie naruszenia w niniejszej sprawie.

100. W $wietle tych wyjasnien wydaje mi si¢, ze poprzez pytanie drugie sad odsytajacy zastanawia
sie nad tym, czy mozliwos¢ dzielenia przez twdrcow calosciowej postaci ich produktéw na
poszczegdlne wzory ,czesci produktu”, z ktérych kazdy jest przedmiotem odrebnej ochrony jako
wzér wspolnotowy, w celu maksymalizacji przystugujacego im poziomu ochrony, podlega jakims
ograniczeniom.

101. Pytanie to jest tym bardziej istotne, ze w sprawie w postepowaniu gléwnym sad apelacyjny
uznal niezarejestrowany wzdér wspélnotowy podnoszony tytulem gléwnym przez Ferrari
w odniesieniu do czesci jego modelu FXX K, obejmujacy miedzy innymi element w ksztalcie litery
»V” na masce i dwuwarstwowy spojler za nieistniejgcy na tej podstawie, ze czes¢ ta nie wykazuje
»pewnej samodzielno$ci” ani ,pewnej spdjnosci ksztaltu”, a powéd w postepowaniu gtéwnym
wyodrebnil ja w sposéb arbitralny.

102. Postanowienie odsylajace zawiera niewiele wyjasnien na temat sposobu, w jaki nalezy
rozumieé¢ pojecia ,samodzielnos$ci” i ,spdjnosci ksztaltu”. Wedlug mojej wiedzy sa to
w orzecznictwie sadow niemieckich kumulatywne warunki ubiegania si¢ o wzdér wspdlnotowy
dotyczacy postaci ,cze$ci produktu”. Przestanka ,samodzielnos$ci” odnosi sie, jak sadze, do
kwestii, czy posta¢ czesci odznacza sie od postaci calego produktu, czy tez, przeciwnie,
calkowicie si¢ z nia stapia. Przestanka ,spdjnosci” dotyczy kwestii tego, czy wzér stanowi
skoniczona calo$¢. Konkretnie rzecz biorac, w niniejszej sprawie sad apelacyjny uznat dokonane
przez Ferrari wyodrebnienie za ,arbitralne” na tej podstawie, ze spélka ta nie objela nim
reflektoréw ani bocznych zakonczen spojlera FXX K - elementéw, ktére stanowilyby
odpowiednio ,oczy” i ,zuchwe” tego pojazdu, pozostajac przy metaforze ,ryséw oblicza”, na ktéra

2 W tym wzgledzie niezarejestrowany wzér wspélnotowy zapewnia tworcy elastycznosé, ktérej nie oferuje mu zarejestrowany wzor
wspélnotowy. W przypadku zarejestrowanego wzoru wspélnotowego przedmiot ochrony, a mianowicie zastrzezony wzor, jest okreslony
w zgloszeniu w sposéb sztywny (zob. przypis 25 niniejszej opinii). Pozostajac przy tym samym przykladzie, jezeli twérca zdecyduje sie
zarejestrowac nie wzoér glowy lalki, lecz wzor catej lalki, naruszenie bedzie oceniane w odniesieniu do tego ostatniego przedmiotu.
Natomiast w takiej sytuacji tworca bedzie mdgl powolac sie na niezarejestrowany wzér wspdlnotowy skladajacy sie z postaci samej tylko
glowy, o ile zostal on udostepniony nie dalej niz trzy lata wczeéniej zgodnie z art. 11 rozporzadzenia nr 6/2002 i spelnia sam w sobie
warunki materialne przewidziane w tym rozporzadzeniu. Zobacz J. Passa, op.cit., s. 1004, 1115.

% Zobacz pkt 25 niniejszej opinii.
#  Zobacz pkt 21 niniejszej opinii.
% Zobacz pkt 29 niniejszej opinii.
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Ferrari sie powoluje*. Warunki te w ostatecznym rozrachunku sluza ustaleniu, czy postac
zastrzeganej czesci produktu wykazuje ,,calosciowe wrazenie samodzielne w stosunku do ksztattu
calosci”.

103. W niniejszej sprawie konieczne jest zatem ustalenie, czy posta¢ czesci produktu, aby méc
stanowi¢ przedmiot osobnego wzoru wspélnotowego, odrebnego od wzoru chroniacego
ewentualnie calo$ciowa posta¢ tego produktu, powinna rzeczywiscie wykazywal taka
»samodzielnos$¢” i taka ,,spdjnosc”.

104. Moim zdaniem odpowiedzZ na to pytanie nie polega na wykladni pojecia ,indywidualnego
charakteru” w rozumieniu art. 6 rozporzadzenia nr 6/2002. Pojecie to reguluje bowiem nie relacje
miedzy wzorem produktu a wzorami skladajacych sie na niego czesci, lecz jak wskazatem w pkt 92
niniejszej opinii, relacje miedzy tymi wzorami a innymi wzorami wcze$niejszymi. Rzeczone
pojecie nie ma zatem znaczenia dla ustalenia, czy w Ferrari FXX K podnoszona posta¢ czesci,
skladajacej sie w szczegdlnosci z elementu w ksztalcie litery ,V” na masce i dwuwarstwowego
spojlera, moze stanowi¢ wzor ,cze$ci produktu” w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia
nr 6/2002, ktéry jest odrebny od wzoru calego rzeczonego pojazdu.

105. Natomiast odpowiedz na to pytanie mozna moim zdaniem znalez¢ w samej definicji pojecia
»wzoru”, ujetej w art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002.

106. W tym wzgledzie przypominam, ze definicja ta odnosi si¢ do ,postaci catego lub czesci
produktu, wynikajacej w szczegdlnosci z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub
materialéw samego produktu i/lub jego ornamentacji”.

107. Z definicji tej mozna wywie$¢ szereg kryteriéw. Poniewaz pojecie ,czesci produktu” nie
zostalo w niej uscislone, nalezy je rozumie¢ zgodnie z jego zwyczajowym znaczeniem w jezyku
potocznym* jako fragment ,catosci”, ktéra stanowi produkt. Ponadto fragment éw, aby mégt by¢
chroniony jako wzér, musi mie¢ posta¢, to znaczy, musi by¢ z definicji widoczny*. Ponadto, jak
podnosi Ferrari, wspomniany fragment powinien by¢ wyodrebniony szczegélnymi liniami,
konturami, kolorystyka, ksztattami czy tez teksturg.

108. Czy Trybunal powinien doda¢ do tych kryteriéw kryteria odnoszace sie do ,samodzielnosci”
i ,spéjnosci”, sugerowane przez sad odsylajacy?

109. Co prawda, w wyroku Buck-Chemie/EUIPO Henkel (Kulki czyszczace do toalet)® Sad
uwzglednit kryteria bardzo zblizone do tych, ktére proponuje 6w sad odsytajacy.

110. W sprawie tej przedsiebiorstwo zlozylo wniosek o rejestracje wzoru czesci bloku
czyszczacego do toalet, odpowiadajacego czterem kulom detergentéw znajdujacych sie w tym
bloku. Konkurent ztozyl wniosek o uniewaznienie tego wzoru, uzasadniajac to w szczegélnosci
brakiem nowosci i indywidualnego charakteru. W tym kontekscie wnoszacy o uniewaznienie
przedstawil jako wcze$niejsze wzory w szczegdlnosci postaé czterech ulozonych w jednej linii
pitek, wybranych w sposéb arbitralny na fotografii basenu z pitkami, w ktérym znajdowaly sie

% Zobacz pkt 23 niniejszej opinii. Natomiast, zgodnie z moim rozumieniem, na przyktad maskownica pojazdu, jako skoriczona calo$¢,
przedstawia taka ,spdjnos¢”.

¥ Zobacz analogicznie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 64 i przytoczone tam
orzecznictwo).

* TJezeli cze$¢ produktu stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego w rozumieniu art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, postaé tej czesci
musi ponadto by¢ widoczna ,podczas zwyktego uzywania produktu”.

¥ Wyrok z dnia 22 listopada 2018 r. (T-296/17, niepublikowany, EU:T:2018:823).
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one posrdd dziesiatek innych pitek, oraz posta¢ szeregu kul wyodrebniona z ogélnej ilustracji
tamigtéwki. Sad w istocie uznatl za$ te ostatnie wzory za nieistniejgce, orzekajac, ze przywotane
»cze$ci produktu” nie maja ,niezaleznego charakteru” i nie moga ,zosta¢ oddzielone od

calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez produkt postrzegany jako calo$¢”*.

111. W tym kontekscie Sad orzekl réwniez, ze ,odno$ne elementy, aby mogly stanowi¢ osobny
wzdr, oddzielny od wzoru produktu gléwnego, muszg zosta¢ szczegélnie uwydatnione
i uniemozliwiac w ten sposob postrzeganie produktu gtownego jako catosci” (wyrdznienie moje).
Natomiast szereg kul wyodrebniony z ilustracji famigltowki, przedstawiony przez wnoszacego
o uniewaznienie prawa do znaku, stanowil ,integralng cze$¢ calosci prezentowanej gry i jej
ilustracji” i nie byt ,szczegdlnie uwydatniony”*'.

112. Niemniej jednak z rezerwa podchodze do pomystu wprowadzenia w drodze wykladni, w tak
delikatnej dziedzinie jak dziedzina wzoru wspdlnotowego, niepisanych kryteriéw, takich jak
»samodzielno$¢” lub ,sp6jnos¢”, majacych stuzy¢ do wyodrebnienia czes$ci produktu, ktérych
posta¢ moze by¢ przedmiotem indywidualnej ochrony.

113. Jak podniosly zasadniczo Ferrari oraz rzady czeski i wloski, poza faktem, ze kryteria te nie
zostaly przewidziane przez prawodawce Unii, trudno mi zrozumie¢, w jaki sposéb moglyby one
podnie$¢ poziom pewnosci prawa. W jakich okolicznosciach nalezatoby bowiem uzna¢, ze wzér
cze$ci produktu spelnia wymogi ,samodzielnos$ci” i ,,spdjnosci”?

114. W tym wzgledzie pragne zauwazy¢ w szczegdlnosci, ze zgodnie z art. 3 lit. a) rozporzadzenia
nr 6/2002 ,czescia produktu” moze by¢ chociazby jego ornamentacja. Zastanawiam si¢ wiec nad
tym, w jaki sposéb kryteria te mialyby by¢ stosowane w takim przypadku. Podobnie,
w przykladzie lalki podanym w pkt 96 niniejszej opinii, w jakim stopniu posta¢ glowy tej lalki
wykazuje pewna ,spdjnos¢” i pewna ,samodzielno$¢” w stosunku do reszty ciala? Czy stopien ten
powinien by¢ inny dla modelu typu Barbie, a inny dla modelu matrioszki? A co z elementami
nadwozia pojazdu? Bezwzglednie taki element nigdy nie jest w rzeczywisto$ci samodzielny
wzgledem reszty nadwozia, poniewaz tworzy jego estetyke.

115. Niemniej jednak, podobnie jak pokazuje to sprawa Kulki czyszczace do toalet®, ekspertowi
lub sadowi moga oczywiscie zosta¢ przedstawione czesci produktu wyodrebnione w sposéb
caltkowicie arbitralny.

116. Wszakze rozwigzaniem stuzacym uregulowaniu tego rodzaju préb nie bedzie moim zdaniem
przyjecie dodatkowych kryteriéow, lecz po prostu Sciste stosowanie przez eksperta lub sad
kryteriéow wynikajacych z definicji ,wzoru” w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002.
Jak wskazalem w pkt 107 niniejszej opinii, cze$¢ produktu musi by¢ w szczegdlnosci
wyodrebniona dzieki jej szczegdlnej postaci — jej liniom, konturom, kolorystyce itp.*.
Podsumowujac, musi istnie¢ wzdr rozpoznawalny jako taki, ktéry moze sam w sobie podlegac
ocenie warunkéw uzyskania ochrony. Moge zatem zgodzi¢ si¢ z ocena sadu odsylajacego, zgodnie

% Wyrok z dnia 22 listopada 2018 r., Kulki czyszczace do toalet (T-296/17, niepublikowany, EU:T:2018:823, pkt 51, 52).

8 Wyrok z dnia 22 listopada 2018 r., Kulki czyszczace do toalet (T-296/17, niepublikowany, EU:T:2018:823, pkt 52). Zobacz takze
w odniesieniu do analogicznego toku rozumowania wyrok z dnia 25 pazdziernika 2013 r., Merlin i in./OHIM — Dusyma (Gry) (T-231/10,
niepublikowany, EU:T:2013:560, pkt 34, 35).

2 Wyrok z dnia 22 listopada 2018 r. (T-296/17, niepublikowany, EU:T:2018:823).
5 Natomiast, jak podnosi Ferrari, rozpatrywana cze$¢ nie musi by¢ ,strukturalnie niezalezna” od produktu.
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z ktéra postaé czesci powinna méc sama w sobie wywolaé ,calo$ciowe wrazenie”, a zatem nie
moze calkowicie stapia¢ si¢ z postacia calego produktu. Wzér wspélnotowy, ktérego przedmiot
nie odpowiada tej definicji, nalezy uznac za niewazny* lub, §cislej rzecz ujmujac, nieistniejgcy.

117. Ogdlnie rzecz biorac, uwazam, ze ekspert lub sad powinien czuwa¢ nad tym, aby nie bylo
mozliwoéci zastrzegania jako samodzielnego wzoru wspélnotowego czesci produktu
w rzeczywistosci nieistotnych lub calkowicie arbitralnych. Zreszta moim zdaniem, gdy twoérca
dzieli posta¢ produktu w sposéb sztuczny wylacznie w celu obejscia testu ,calosciowego
wrazenia” ustanowionego w art. 6 i 10 rozporzadzenia nr 6/2002, takie zachowanie moze
stanowi¢ naduzycie prawa®.

118. W sprawie w postepowaniu gléwnym do sadu krajowego nalezy sprawdzenie, czy
niezarejestrowane wzory wspodlnotowe, na ktére powoluje si¢ Ferrari, odpowiadaja definicji
»wzoru” w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, wyjasnionej w pkt 107 i 117
niniejszej opinii. Uwazam jednak, Ze potrzebne jest udzielenie kilku uzytecznych wskazéwek
w tym wzgledzie.

119. W zwiazku z tym pragne zauwazy¢, ze cze$¢ FXX K, ktérej postac Ferrari zastrzega jako
niezarejestrowany wzor wspolnotowy, skiadajaca sie z elementu maski FXX K w ksztalcie litery
»V”, z wystajacego posrodku z tego elementu i umieszczonego wzdluznie elementu w ksztalcie
pletwy (,strake”), ze zintegrowanego ze zderzakiem, dwuwarstwowego przedniego spojlera i ze
srodkowego pionowego mostka taczacego przedni spojler z maska, jest fragmentem tego pojazdu.
Fragment 6w jest widoczny, jak zostalo to juz stwierdzone przez sad odsylajacy. Ponadto wydaje
mi si¢, Zze wspomniany fragment jest wyodrebniony przez szczegélne linie, kontury, kolorystyke
i ksztalty. Jestem sklonny uznaé¢, podobnie jak Ferrari, ze te rdézne elementy moga by¢
postrzegane jako catos$¢ i przywodzi¢ na mys$l w charakterystyczny sposob przéd pojazdu Formuly
1%,

120. W razie gdyby sad odsylajacy bylby tego samego zdania, powinien on nastepnie sprawdzic,
czy postaé zastrzeganej czesci produktu spelnia sama w sobie warunki uzyskania ochrony
w charakterze wzoru wspélnotowego. Kryteria stosowane przy ocenie spelnienia tych warunkéow
powinny by¢ takie same jak w przypadku kazdego wzoru. W szczegélnosci, w celu okreslenia
calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez wzor czeéci produktu — aby ustali¢ ,indywidualny
charakter” lub wystapienie naruszenia — nalezy wziag¢ pod uwage postaé jedynie tej czesci,
niezaleznie od calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez produkt rozpatrywany jako catos¢.

121. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania proponujg, aby Trybunat odpowiedzial na pytanie
drugie, ze art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposob, ze ,postac [...]
czesci produktu” w rozumieniu tego przepisu, ktéra moze by¢ przedmiotem ochrony jako wzér
wspélnotowy, stanowi widoczny fragment produktu, wyodrebniony przez szczegélne linie,
kontury, kolorystyke, ksztalty czy tez teksture. Podczas badania, czy dany wzér spelnia te

definicje, nie nalezy stosowa¢ dodatkowych kryteriéw, takich jak ,samodzielno$¢” czy ,spo6jnosé
ksztaltu”.

% Artykul 25 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002.

% Przypominam, ze zakaz naduzywania prawa jest ogélna zasada prawa Unii. Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze dowdd na istnienie
praktyki stanowiacej naduzycie wymaga z jednej strony calosci obiektywnych okolicznoséci, z ktérych wynika, ze pomimo formalnego
poszanowania zasad przewidzianych w uregulowaniach Unii cel, jakiemu sluza te uregulowania, nie zostal osiagniety, a z drugiej strony
— wystapienia subiektywnego elementu w postaci woli uzyskania korzysci wynikajacej z uregulowan Unii poprzez sztuczne stworzenie
przestanek wymaganych dla jej uzyskania. Zobacz moja opinia w sprawie Altun i in. (C-359/16, EU:C:2017:850, przypis 45).

% Zobacz pkt 23 niniejszej opinii.
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V. Whnioski

122. W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal odpowiedzial na pytania
prejudycjalne przedstawione przez Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci,
Niemcy) w nastepujacy sposob:

1) Artykutl 11 ust. 2 rozporzadzenia Rady nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych nalezy interpretowac w ten sposéb, ze publiczne udostepnienie wzoru catosci
produktu, takiego jak posta¢ pojazdu, stanowi rowniez publiczne udostepnienie wzoru czesci
tego produktu, takiego jak posta¢ niektérych elementéw nadwozia tego pojazdu, o ile
w ramach owego aktu udostepnienia ten ostatni wzor jest wyraznie rozpoznawalny.

2) Artykut 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac w ten sposdb, ze ,postac czesci
produktu” w rozumieniu tego przepisu, ktéra moze by¢ przedmiotem ochrony jako wzér
wspolnotowy, stanowi widoczny fragment produktu, wyodrebniony przez szczegdlne linie,
kontury, kolorystyke, ksztalty czy tez teksture. Podczas badania, czy dany wzér spelnia te
definicje, nie nalezy stosowa¢ dodatkowych kryteridw, takich jak ,samodzielno$¢” czy
»Spojnos¢ ksztaltu”.
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