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w sktadzie nastepujacym:
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z udziatem M spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie

- 0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzi¢ od | S.A. z siedzibg w Peristeri Attikis na rzecz M spdtki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w Warszawie kwote 717 (siedemset siedemnascie) ztotych

tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXII GWo 68/12

Uzasadnienie

7 XI 2012 r. I S.A. z siedzibg w Peristeri Attikis wnidst o zobowigzanie M spotki z
ograniczong odpowiedzialno$cia w Warszawie do udzielenia - w terminie 7 dni od dnia
ogloszenia postanowienia - informacji koniecznych do dochodzenia roszczen okreslonych w art.
296 ust. 1 p.w.p. w zw. zZ importowaniem, eksportowaniem, oferowaniem i wprowadzaniem do
obrotu w okresie od dnia 1 IX 2010 r. do dnia ztoZenia wniosku, towaréw naruszajacych prawo
wnioskodawcy z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego FAN BAG CTM-8487911, a w
szczeg6lnosci informacji dotyczacych:

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy towaréw opatrzonych znakiem towarowym FAN BAG CTM-8487911,
jak rowniez przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych
towaréw lub ustug,

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréw
opatrzonych znakiem towarowym FAN BAG CTM-8487911, a takze cen uiszczonych za te
towary, w tym w zakresie: ilo$ci i cen towardéw importowanych, eksportowanych, oferowanych i

wprowadzanych przez obowigzang do obrotu.

W motywach I S.A. powotat sie na przystugujace spotce prawo do wspélnotowego znaku
towarowego FAN BAG CTM-8487911, chronionego m.in. towaré6w w Kklasach 6, 16, 17 i 28
klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla gier i zabawek. Zarzucil, Ze M spéika z 0.0. w Warszawie narusza

jego prawo, oferujac towary opatrzone tym znakiem.

Na rozprawie 3 XII 2012 r. pelnomocnik uprawnionego o$wiadczyl, ze w przysztosci
zamierza - w oparciu o uzyskane informacje - dochodzi¢ roszczen zakazowych z art. 9 ust.2
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 11 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, ewentualnie takze roszczenia odszkodowawczego i zwrotu nienaleznie uzyskanych
korzysci. Wszystkie te roszczenia majg by¢ skierowane wzgledem obowigzanej, ewentualnie
takze innych oséb, ktére w obrocie korzystaja z tego oznaczenia. Uzycie w pkt I. wniosku pojecia
»W szczegoOlnosci” nie oznacza, ze wnioskodawca zada jeszcze jakich$ innych informacji, niz
okreslone w pkt 1.1, 2. Doprecyzowat zgdanie, odnoszac je do towaréw w postaci gier i zabawek

oraz opakowan ze znakiem towarowym FAN BAG (pkt 1, 2).

Zarzucit, Ze obowigzana uzywa kwestionowanego oznaczenia w funkcji znaku
towarowego, tacznie ze znakiem BEN 10. Ustylizowana czcionka jest jednym z elementéw, ktory

wskazuje na uzywanie oznaczenia w funkcji znaku towarowego, w intencji obowigzane;j.



Zapewnil, Ze uprawniony uzywa swego znaku towarowego, o zakresie tego korzystania nic nie
byt jednak w stanie powiedzie¢. Wnidst o przestuchanie P na okolicznos¢ podejmowanych

rozmoéw, co do korzystania przez obowigzang z praw wlasnosci intelektualnej I S.A. (k.2-48)

M spotka z o.0. w Warszawie zazadala oddalenia wniosku. Zakwestionowata
zasadno$¢ stawianego jej, niedoprecyzowanego zarzutu naruszenia wspodlnotowego znaku
towarowego FAN BAG CTM-8487911, wyjasniajac, Ze nie uzywa spornego oznaczenia w
charakterze znaku towarowego lecz w funkcji opisowej, dla wskazania rodzaju towaru - saszetki
z gadZetami zwigzanymi z serialem telewizyjnym BEN 10, przeznaczonymi dla fanéw serialu.
Zarzucita niewykazanie przestanek naruszenia okre$lonych w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia. (k.54-

103)

Sad ustalil, ze :

I S.A. z siedzibg w Peristeri Attikis stuzy prawo do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego FAN BAG zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante 24 VIII 2010 r. pod nr 8487911, z pierwszenstwem od 24 VII 2009 r. dla towarow i
ustug w klasach 6. (metale nieszlachetne nieprzetworzone i pélprzetworzone i ich stopy,
kotwice, kowadta, dzwony, walcowane i odlewane materiaty budowlane, prety i inne materiaty z
metali do trakcji kolejowych, tancuchy /oprécz tancuchéw silnikéw pojazdéw/, kable i
przewody metalowe nieelektryczne, wyroby $lusarskie, rury metalowe, sejfy i komody, kule
stalowe, podkowy, gwozdzie i wkrety /$ruby/, inne produkty z metali szlachetnych, nieujete w
innych klasach, rudy), 16. (papier i artykuty papierowe, karton i artykuly tekturowe, druki,
gazety, magazyny, ksigzki, materiaty introligatorskie, fotografie, papier listowy, substancje
klejace /Kklej itd./ do artykutéw papierowych, sprzet dla artystow, pedzle /szczotki/, maszyny do
pisania i artykuty biurowe /oprécz mebli/, materiat edukacyjny i pedagogiczny /oprocz
narzedzi/, karty do gry, taSmy drukarskie, matryce drukarskie /klisze/, 17. (gutaperka, guma,
gutaperka amerykanska /balata/ i substytuty, wyroby z tych materialéw nieujete w innych
klasach, materiaty wypetniajace, uszczelniajace i izolacyjne, azbest, miki i ich produkty, rury
gietkie niemetalowe) i 28. (gry, zabawki, artykuty gimnastyczne i sportowe /oprocz obuwia/,

ubrania i ozdoby choinkowe) klasyfikacji nicejskiej. (k.13-16)

W ramach prowadzonej przez nig dziatalnos$ci gospodarczej M spotka z o0.0. w Warszawie
produkuje, dystrybuuje i reklamuje m.in. magazyn dla dzieci BEN 10 oraz saszetki przeznaczone
dla fanéw serialu animowanego (FAN BAG), zawierajace pie¢ roznego rodzaju gadzetéw
zwigzanych z amerykanskim serialem telewizyjnym, emitowanym od 2005 r. Na jego podstawie
produkowane s3 gry, zabawki, gadzety, akcesoria przeznaczone dla fanéw serialu. (k.31-47)

Oznaczenie FAN BAG [z jezyka angielskiego - torba wielbiciela] nie jest uzywane w funkcji znaku



towarowego, ale dla opisania przedmiotu i wskazania jego przeznaczenia. (brak dowodu

przeciwnego)

Sad zwazyt co nastepuje:

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwo$ci okres$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odréznienia go (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18
VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Znak towarowy petni takze
inne funkcje: gwarancyjng, komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Uprawniony moze sie
skutecznie sprzeciwi¢ uzywaniu przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia w kazdym
przypadku, gdy wptywa ono lub moze negatywnie wptywacé na petnione przez jego znak funkcje.
(tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09
Budeéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23 Il
2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Z art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 11 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (wersja ujednolicona) wynika dla wlasciciela prawo wytgcznego i nie-
zaktéconego uzywania znaku oraz zakazywania osobom nie majacym jego zgody uzywania w
obrocie :

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobiefistwa do znaku oraz identycznosci
albo podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze mozliwos¢
ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore
nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renomg
w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza
naruszycielowi nienalezng korzys$¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajagcego charakteru lub

renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zarzucajac pozwanemu wkroczenie w sfere wylacznosci wynikajacej z rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego uprawniony powinien wskazaé jedna z postaci naruszenia
stypizowanych w ust. 1 art. 9 i udowodni¢ wszystkie przestanki, ktérych spelnienie moze
uzasadnia¢ sprzeciwienie sie uzywaniu przez pozwanego kwestionowanego oznaczenia. Zwykle

takze powinien wskazaé, jak dziatanie pozwanego wplywa na pelnione przez znak towarowy



funkcje. W zadnym razie nie mozna uzna¢ za wystarczajgce odwotanie sie do Swiadectwa
rejestracji i opisanie dzialania pozwanego, jak to uczynil wnioskodawca w niniejszym
postepowaniu. Konieczne jest takze przedstawienie twierdzen dotyczacych identycznosci /
podobienstwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia, identycznosci / podobienstwa
towaréw lub ustug kazdej ze stron, sity znaku towarowego, jego renomy, istnienia ryzyka

konfuzji konsumenckiej, a ponadto przedstawienie dowoddw na ich poparcie.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki
nalezy poréwnywac cato$ciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace
(dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko
wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupeinien - wszystkie elementy tego znaku,
lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktére nie zostang dostrzezone

przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna
mowic zaledwie o ich podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych
i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe s3g do siebie
podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcédw, sg one przynajmniej czeSciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
6/01 Matratzen)

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczego6lnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X

2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Catos$ciowa ocena zaktada pewng wspétzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnika-
mi, w szczegolnosci podobiefistwem znakéw oraz towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy
czym niski stopien podobiefistwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym
stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak
wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 1X 2007 r. w sprawie C-
234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 5 IV 2006
r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skitoniona do

omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze



dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznag,
ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r.,, z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein
oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu
postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczeg6lnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem znakéw i
towarow lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-
25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06
Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hillsiz 2012010 r.
w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego Ilub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie catoSciowym
wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w
sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowiacego czes¢
ztozonego znaku towarowego, za odrozniajacy i dominujacy w cato$ciowym wrazeniu, jakie ten
znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VII 2004 r. w
sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako catos¢ i nie
zaglebia sie w analize jego poszczegdlnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 Sabel), o tyle to wlasnie jego dominujace i odrézniajace cechy s3a, co do
zasady, najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z
10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentow
moze sie réznie ksztattowaé w zaleznos$ci od kategorii towarow lub ustug. (tak wyroki
Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie
C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi
zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych.
Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego,
ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$ci znaku na
rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z
11 X1 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)



Istnieje pewna wspotzalezno$¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrod
odbiorcéw, a jego charakterem odrézniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdod
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczeg6lnosci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i diugos¢ okresu jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie
towarow jako pochodzacych z okreSlonego przedsiebiorstwa, jak réwniez os$wiadczenia izb
handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r.
w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

odrozniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylgcznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséow tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla

zapewnienia wtascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczego6lnoSci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
przywo6z lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegblne powody, decyzje
zakazujgca pozwanemu okreslonych dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.
1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda,

zastosowac do ochrony znaku wspo6lnotowego.

W niniejszej sprawie znajda przeto zastosowanie przepisy regulujace zabezpieczenie
roszczen wynikajacych z art. 296 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. prawo wiasnosci przemystowe;.
Stanowi on, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone moze zgdac
od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzys$ci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej
szkody. Ponadto, zgodnie z art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych witasno$cig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub

oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia



lub oznaczenia. W szczegdlnosci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy os6b trzecich.

Zgodnie z art. 99 rozporzadzenia, do sadéw Panstwa Czlonkowskiego moze by¢, w
odniesieniu do wspo6lnotowego znaku towarowego, ztoZzony wniosek o zastosowanie $srodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), jakie, na mocy prawa tego Panstwa, stosuje sie do
krajowego znaku towarowego. (ust.1) Uprawnionemu stuzg zatem takze zadania okreslone w
art. 2861 ust. 1 i 2 p.w.p. Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo uzyskania informacji, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 2., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono odrebny
charakter, bedacy odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 pr.aut.
Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale czesto nawet nie moze formutowac¢ roszczen, z
ktérymi ewentualnie w przysztosci wystapi na droge sgdowa. Moga to by¢ zaréwno roszczenia
okreslone w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia jak i te z art. 296 ust. 1, czy art. 286 p.w.p. Realizacja
przyznanego uprawnionemu prawa dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu
odpowiedzialno$ci okreslonego podmiotu za naruszenie przezen praw wtasnosci przemystowej.
Pozwola one uprawnionemu na podjecie decyzji co do wystapienia wzgledem naruszyciela (lub

naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami.

Wystepujac z zZgdaniem z art. 286! ust. 1 p.w.p. uprawniony musi jednak wyjasni¢ na
czym polega naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobni¢ ale przede wszystkim, w
sposéb jednoznaczny wskazac roszczenia, do ktérych dochodzenia s3 mu niezbedne informacje
oraz osoby wzgledem ktdrych roszczen tych zamierza dochodzi¢. Dla dochodzenia roszczen
zakazowych, usuniecia skutkéw naruszenia, zaptaty odszkodowania, zwrotu nienaleznie
uzyskanych korzysci czy publikacji wyroku, wzgledem importera, eksportera, wytworcy,
podmiotu wprowadzajacego produkt do obrotu, oferujgcego go lub reklamujgcego, albo
magazynujgcego produkt z naruszeniem prawa do wzoru wspdlnotowego niezbedne moga sie

okazac zgota rézne informacje.

Zasadniczym  warunkiem  uwzglednienia  roszczenia  informacyjnego  jest
uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa wlasnosci przemystowej, w
niniejszej sprawie prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego. Sformutowanie to
uzyte przez polskiego ustawodawce, implementujacego Dyrektywe 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej, jest
tyle oryginalne co nowe. Ustawodawca nie odwotuje sie do obowigzujacych dotychczas pojec
udowodnienia i uprawdopodobnienia okolicznosci faktycznych, wymagajac wysokiego stopnia

uprawdopodobnienia. Nalezy uzna¢, Ze mieSci sie ono miedzy uprawdopodobnieniem a

udowodnieniem faktu naruszenia, za$§ ocena pozostawiona jest kazdorazowo Sadowi

rozstrzygajacemu o zadaniu udzielenia informacji.



Aby dokona¢ prawidtowej interpretacji powotanego przepisu nalezy odwota¢ sie do
brzmienia Dyrektywy, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze Panistwa Cztonkowskie zapewniajg, ze, w
kontekscie postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej
oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zgdanie powoda, wlasciwe organy sgdowe
moga nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub
ustug naruszajacych prawo wiasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakgkolwiek inng
osobe. Ani polski, ani wspdélnotowy ustawodawca nie warunkuja uwzglednienia Zadania
informacyjnego od przedstawienia przez uprawnionego pewnego dowodu naruszenia jego
prawa wytacznego. Zwazywszy cel i powigzanie prawa do informacji z systemem zabezpieczenia
roszczen, nalezy uznaé, ze z reguty wystarczajace bedzie nalezyte uprawdopodobnienie faktu
naruszenia prawa. Przeciwne stanowisko, czynitoby iluzoryczng gwarantowana ochrone. Z
istoty swojej zadanie informacyjne znajdzie zastosowanie wta$nie wéwczas, gdy uprawnionemu
brak wiedzy o fakcie naruszenia, jego zakresie a takze osobach, ktore dopuscity sie naruszenia

jego praw lub groza naruszeniem.

Przyznanie uprawnionemu, na podstawie art. 286! ust. 1 p.w.p., mozliwosci uzyskania
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa obowigzanego, jest ograniczone do
enumeratywnie wymienionych danych, dotyczacych:

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcéw, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy towaréw lub s$wiadczacych ustugi, ktére naruszajg patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak réwniez
przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych
towarow lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych
towaréw lub ustug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne

lub prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi. (ust. 2)

Rozpoznajac wniosek, Sad winien takze zadba¢ o ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa. (ust. 3)

I S.A. jest wylacznie uprawniony do uzywania znaku towarowego FAN BAG dla wielu
towaréw nalezacych do réznych klas Kklasyfikacji nicejskiej. Zarzucajac naruszenie winien
wskazaé, w odniesieniu do ktérych z nich powotuje sie na ochrone, wykaza¢, ze obowigzana
uzywa kwestionowanego oznaczenia dla towaréw, ktore sg identyczne lub podobne do objetych
ochrona. Uzycie we wniosku ogdlnego sformutowania ,towarédw, naruszajgcych prawo
Whnioskodawcy” nie pozwala na ocene stusznos$ci zarzutu naruszenia prawa wylacznego.
Uprawniony nie dokonuje nawet rozrdznienia pomiedzy zabawkami, czy grami, dla ktérych jego
znak jest chroniony a saszetka, niekoniecznie bedaca opakowaniem zabawki, ktérg spornym

oznaczeniem opatruje obowigzana.



Uprawniony nie wyjasnia, czy kwestionuje uzywanie przez obowigzang oznaczenia FAN
BAG - identycznego z jego znakiem towarowym, czy tez stowno-graficznego /tak mogloby
wynika¢ z o$wiadczenia pelnomocnika wnioskodawcy/, ktére mozna bytoby uzna¢ jedynie za
podobne do znaku towarowego. Z motywoéw wniosku w Zadnym razie nie mozna wywies¢, ze
mamy w tym przypadku do czynienia z podwdjng identycznoscia znaku towarowego /
oznaczenia oraz towarow stron, o ktérym mowa w art. 9 ust.1a, uprawniony nie powotuje sie

takze na renome swego znaku towarowego ani nie zgda jego ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c.

Stawiany obowigzanej zarzut nalezatoby zatem ocenia¢ wg art. 9 ust. 1b, ktéry to przepis
wymaga wykazania przez uprawnionego istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej, czego w tym
postepowaniu I S.A. nie uczynit. Nie wykazat, Ze uzywa swego znaku towarowego w odniesieniu
do towarow, dla ktérych zada ochrony, Zze znak jest rozpoznawalny przez konsumentéw, jaka
jest jego sita. Nie przedstawil Zadnych okolicznosci pozwalajgcych okresli¢ wiasciwy w tym
przypadku krag konsumentéw, ktorzy moga by¢ narazeni na pomytke co do pochodzenia
towaréw od stron postepowania lub co do istnienia pomiedzy stronami powigzan
gospodarczych. Sad nie ma zadnych podstaw do ustalenia, Ze uprawniony w ogéle uzywa znaku
FAN BAG, a tymczasem - jak stusznie stwierdzit Sad Najwyzszy, w odniesieniu do prawa
krajowego, w wyroku z 17 II 2005 r. (ICK 626/04) - niewykazanie przez uprawnionego
uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej
objetej hipoteza art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (odpowiednik art. 9 ust. 1b rozporzadzenia)
Uprawniony nie wskazat przy tym, aby jego celem byla ochrona wspélnotowego znaku

towarowego FAN BAG w funkcji innej niz informacyjna.

W ocenie Sadu, wniosek I S.A. nie zawiera dowodéw, a nawet twierdzen pozwalajgcych
uzna¢ fakt naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego FAN BAG CTM-8487911 za
uprawdopodobniony w wysokim stopniu. Nie zostaly zatem spelnione przestanki do
zobowigzania M sp6tki z 0.0. w Warszawie do udzielenia uprawnionemu zadanych informaciji. (a

contrario art. 2861 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej)

Koszty postepowania obcigzaja wnioskodawce, zgodnie z zasadg odpowiedzialnos$ci za

wynik sprawy - art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.



