Sygn. akt XXIl GWo 13/19

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Adrianna Gtéwczynska
po rozpoznaniu ha rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku K. G.
z udziatem E. S.A. z siedzibg w Gdansku

0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanowit:

1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzi¢c od K. G. na rzecz E. S.A. z siedzibg w Gdansku kwote 1.697 (tysigc sze$céset

dziewieédziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Uzasadnienie

25 stycznia 2019 r. K.G. wystgpita z wnioskiem o:

I. zobowigzanie E. S.A. z siedzibg w Gdansku do udzielenia, w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia sie¢ postanowienia, pisemnej informacji w zakresie:

1. ilosci wytworzonych badz zakupionych w celu odsprzedazy, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia
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udzielenia informacji, bluzy o wygladzie i o
cechach: dtuga bluza z nadrukowang z tytu w dolnej czesci grafikg o kroju tuniki, posiadajgca z przodu
kieszenie skrojone skosnie, doszyte Sciggacze do dotu bluzy oraz rekawdw, skrojone ze skosu i
zaokraglone, Sciggacze przy rekawach bluzy oraz na jej dole nieobszyte, niewykonczone, kaptur o
konstrukcji ,kominowej”, w ktérym wyjscia od sznurkéw Sciggajgcych zamieszczone sg z boku po jednej
stronie, kaptur wyrézniony kolorystycznie wewnatrz, przez ktérego srodek biegnie szew

2. ilosci zbytych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia informacji bluz wskazanych w pkt. 1.
3. iloci znajdujgcych sie w magazynie obowigzanej w dniu udzielenia informaciji bluz wskazanych w pkt. 1.

4. ceny brutto uzyskiwanej przez obowigzang z tytutu sprzedazy bluzy opisanej w pkt. 1., z uwzglednie-
niem rabatow i zmian tych cen, jesli mialy miejsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia
informacji, lub jesli nastgpito to pdzniej od dnia rozpoczecia sprzedazy do dnia udzielenia informacji

5. firm/ nazw i adreséw odbiorcow obowigzanej prowadzacych sprzedaz detaliczng, bluzy opisanej w

pkt. 1., w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia informaciji;

Il. zwrot kosztéw postepowania.

E. S.A. z siedzibg w Gdanhsku zazgdata oddalenia wniosku i zwrotu kosztéw postepowania.
Podniosta zarzuty zmierzajgce do wykazania bezzasadnos$ci roszczenia informacyjnego i nieuprawdo-
podobnienia w wysokim stopniu naruszenia prawa K. G.. Podwazata nowosc¢ i indywidualny charakter
wzoru wspolnotowego nr 002776518-0001 wskazujgc na istnienie przestanek jego uniewaznienia. Jako
dowdd na to przedstawita notarialny protokot otwarcia strony internetowej ... - publicznego profilu
dziatalnosci uprawnionej, na ktérym ponad rok przed datg zgtoszenia wzoru udostepniana zostata bluza

inkorporujgca wzor. (k.130-147)

Whiosta o zawieszenie postepowania do czasu rozpoznania przez Urzad Unii Europejskiej ds.

Wiasno$ci Intelektualnej jej wniosku o uniewaznienie wzoru wspdélnotowego, a takze o przedstawienie



Trybunatowi Konstytucyjnemu pytania prawnego dotyczacego zgodnosci z Konstytucjg Rzeczypospolitej
Polskiej art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p. (k.73-188)

Whnioski obowigzanej o zawieszenie postepowania i zadanie pytania prawnego Trybunatowi
Konstytucyjnemu Sad oddalit na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. jako bezzasadne. (k.189-191)

Sad ustalit:

K. G. prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg E. w Ostrowie Wielkopolskim produkuje i
sprzedaje pod markg Evokaii odziez w stylu kitesurf projektowang z myslg o mitosnikach kitesurfingu.
Jej bluzy - z grubej, utrzymujacej ciepto bawetny - charakteryzujg sie wysokim kotnierzem chronigcym
przed wiatrem.

K.G. jest uprawniona do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) w dniu 22 wrzesnia 2015 r. pod nr 002776518- 0001
przedstawiajgcego w dwéch rzutach dtuga, niezapinang bluze sportowg w kolorze szarym, z kapturem,
z wzorzystym, kontrastowym kolorystycznie (zielonym) spodem, ktérego wigzania (w kolorach ré6zowym
i z6ltym) sg umiejscowione z boku otworu. Na prawym boku bluzy, na wysokosci bioder widoczny jest
niewielki nadruk. Bluza ma skosne kieszenie. Materiat przy szwach nie jest obszyty (jego krance sg
postrzepione), w tym we wszytych ze skosu rekawach:
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(dowdd: swiadectwo rejestraciji k.15-19)

14 lutego 2019 r. E. S.A. zlozyta w EUIPO wniosek o uniewaznienie wzoru ze wzgledu na brak

nowosci i indywidualnego charakteru. (dowdd: wniosek k.149-169)

E. S.A. z siedzibg w Gdansku jest wtascicielem marki DIVERSE stworzonej w 1993 roku.
Obowigzana sprzedaje pod tg markg odziez sportowg i streetwear w okoto 270 sklepach stacjonarnych
na terytorium Polski, a takze za posrednictwem strony internetowej .... (dowdd: wydruki ze stron

internetowych k.14, 20) Jednym z oferowanych przez nig produktéw byta dtuga tunikowa bluza CLTN



111 o wygladzie: T "@ . (dowod:
wydruki ze strony internetowej ... z 11/07/2018 r. k.20-22, dowdd rzeczowy)

Sad zwazyt:

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5/01/2002 r.) zawiera legalng definicjg, zgodnie z ktéra wzorem wspdlnotowym jest
posta¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczegodlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki,

ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentaciji. (art. 3a)

Wyglad przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie,
uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze
koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W postaci zewnetrznej produktu mieszczg
sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej
w sposOb wyrazny odnosi sie do takich wiasnie cech (shown visibly). (por. takze wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 13/06/2017 r. w sprawie T-9/15 Ball ...)

Zarejestrowany wzoér wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzyc
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wylgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzér zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat zastosowany; oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie
dotyczy nie tylko sprzedazy ale rowniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu,
majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa; uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy
pokazy, jesli prowadzi do zaklécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego;
skladowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,
wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1) Z rejestracji wzoru wynikajg dla uprawnionego
roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in.

wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktérych jest on inkorporowany.



Z naruszeniem mamy do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z zarejestrowanym
wzorem wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym
produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych szczegodtach (odpowiednio
do braku nowosci) lub podobienstwa don wzoru, w tym znaczeniu, ze na zorientowanym uzytkowniku
nie wywotuja one ogdlnego odmiennego wrazenia. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, by
wrazenie to byto wyraznie odmienne, wystarczajgce jest, ze pomiedzy przeciwstawianymi wzorami
wystepujg roznice, determinujgce odmiennos¢é ogdlnego wrazenia zorientowanego uzytkownika.
(szerzej: L. Brancusi Wzoér wspdinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012
s.322-327) Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspéinoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy lepszg znajomosé
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba,
ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 ..., z 22/06/2010 r. w sprawie T-
153/08 ..., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 ..., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 ..., z 10/09/2015 r.
w sprawie T-526/13 ..., z 18/07/2017 r. w sprawie T-57/16 ...)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje
panujgce w modzie lub gusta nabywcéw. Stopierh swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy
okredlaé ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwo$ciami wynikajgcymi z
funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego zastosowanie. Poréwnania
0ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemystowego
zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy
nimi podobiehstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe
i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwosciach, ktére sg wyrazem
tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-
153/08 ..., 2 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 ..., z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11i T-
84/11 ..)

Poréwnania wzoréw dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzér ... s.273-
360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Poréwnanie catosciowego wrazenia
wywieranego przez wzory musi stanowi¢ synteze i nie moze ogranicza¢ sie do analitycznego wykazu
podobienstw i réznic. Musi dotyczy¢ wytgcznie elementdéw faktycznie chronionych, z pominieciem cech

wytgczonych z ochrony. Przy ocenie ogélnego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzoér wy-



wotuje jako catos¢. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wyszuki-
wanie roznic. (por. A. Tischner, Przestanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System

Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Wiasciwe badanie ogdlnego wrazenia powinno tgczy¢ konkretne ustalenia obiektywne, powstate w
wyniku poréwnania ogolnych wrazehn wywotanych przez badane wzory, z pewng subiektywng oceng
wynikajgcg z uwzglednienia zakresu swobody tworczej dostepnej dla twércy przy opracowywaniu danego
wzoru. (L. Brancusi Wzér ... s.109) Na zakres swobody tworczej wptywajg uwarunkowania zwigzane z
przeznaczeniem produktu, jego budowa, funkcjonalnosciami, ograniczenia prawne, a w szczegodlnosci

mozliwosci wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktow, w ktérych wzér ma byé zastosowany.

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego nalezy postuzy¢ sie
wypracowanymi w orzecznictwie sadow wspolnotowych regutami oceny indywidualnego charakteru
wzoru. Wynika ona zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzoér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do
tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegoéinych wzorow,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzorow z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody tworcy i
catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i
przez kazdy wczesniejszy wzor, ktory zostat udostepniony publicznie. (wyrok Sgdu UE z 7/11/2013 r. w
sprawie T-666/11 ...)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zaréwno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odno-
szgce sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje
grozba naruszenia praw do wzoru wspdlnotowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne
powody, nastepujgce srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktéw;

C. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celdw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajgce na natozenie innych, adekwatnych do okoliczno$ci sankcji przewidzianych
przepisami prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czionkow-
skiego, w ktérym miato miejsce naruszenie lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez
niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych srodkéw, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)
Odnosi sie to do przepisu art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci
przemystowej, zgodnie z ktdrym: uprawniony, ktérego wzér przemystowy zostat naruszony, lub osoba,
ktérej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ od naruszajgcego wzdr zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzone;j

szkody (ust. 1), a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze



orzec, na wniosek uprawnionego, o bedgcych wtasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegoélnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajgc, uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy oséb trzecich.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporzgdzenia stanowi, ze do sagdéw panstwa czionkowskiego mogg byc¢
sktadane wnioski o zastosowanie Srodkéw tymczasowych — zabezpieczajgcych prawa z rejestracji
wzoru wspolnotowego, przewidziane na mocy prawa tych panstw dla krajowego wzoru przemystowego.
Uprawnionemu stuzg zatem takze zgdania okreslone w art. 286 ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym sad
wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wiasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca
wykonuje dziatalnos¢ lub w ktéorym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa,
rozpoznaje, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy
szczegOlnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego m.in. o zobowigzanie naruszajgcego prawo z

rejestracji do udzielenia informacji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287

ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych to prawo, jezeli naruszenie

tych praw jest wysoce prawdopodobne. (pkt 2) Informacje te mogg dotyczy¢ wytgcznie :

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytwoércow, dystrybutorow, dostawcow oraz innych poprzednich
posiadaczy towarow lub sSwiadczacych ustugi, ktére naruszajg prawo z rejestracji, jak réwniez
przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towaréw lub ustug
naruszajgcych prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi. (ust. 2)

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

Wbrew sformutowaniu przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2. art. 286 p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono odmienny charakter
bedac odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 pr.autor., rézni sie jednak
od tego przepisu ograniczeniem zgdania wytgcznie do udzielenia informacji, a nie przedstawienia doku-
mentéw. Aby dokonac¢ prawidtowej interpretaciji pojecia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia nale-
zy odwotaé sie do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa

cztonkowskie zapewniajg, ze w_kontekScie postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa

wiasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne Zzgdanie powoda wiasciwe
organy sgdowe mogg nakazac¢ przedstawienie informacji 0 pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw
lub ustug naruszajgcych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszajgcego i/lub jakgkolwiek inng

osobe.

Punktem wyjscia do dokonania oceny stusznosci zgdania zobowigzania do udzielenia informacji
jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do ktérego dochodzenia majg by¢é one niezbedne.
Omawiany przepis budzi od jego wejscia w zycie powazne kontrowersje, przyznaje bowiem wiascicie-
lowi praw wtasnos$ci przemystowej dostep do tajemnicy przedsiebiorstwa konkurenta rynkowego, przez
co — zwazywszy na tryb w jakim wydawane sg postanowienia, a w szczegdlnosci brak obowigzku

wystgpienia z pozwem przeciwko naruszycielowi — moze stanowi¢ pole do naduzy¢ i by¢ wykorzysty-


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdomjvgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdomjvgu

wany nie do ochrony wiasnosci, lecz do walki konkurencyjnej. Miedzy innymi z tej przyczyny art. 2861
ust. 1 pkt 2 p.w.p. byt przedmiotem kontroli konstytucyjnej zmierzajacej do zbadania zgodnosci tego
przepisu z zasadg ochrony wtasnosci i innych praw majgtkowych, prawem do jawnego i sprawiedliwego
rozpoznania sprawy przez sad, zasadg réwnosci stron postepowania w zwigzku z zasadg przyzwoitej
(rzetelnej) legislacji, okreslonosci przepiséw prawa i proporcjonalnosci. W skardze inicjujgcej
postepowanie przed Trybunatem Konstytucyjnym zarzucano ponadto, ze omawiany przepis umozliwia
ingerencje w sfere chroniong autonomia informacyjng jednostki oraz tajemnicg przedsiebiorstwa.
(postepowanie w sprawie sygn. akt sprawy SK 9/15 zostato umorzone wobec cofniecia skargi) 6 grudnia

2018 r. Trybunat stwierdzit natomiast niezgodnos$¢ z Konstytucjg przepisu art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Ze wzgledu na istotny konflikt intereséw stron, art. 2861 ust. 1 pkt 2 p.w.p. powinien by¢
interpretowany zawezajgco, a uprawniony moze uzyska¢ dostep do informacji wytgcznie woéwczas, gdy
sg one rzeczywiscie niezbedne do dochodzenia roszczen. W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z
dniem 3 maja 2012 r. przepiséw o postepowaniu szczegoélnym w sprawach gospodarczych, koniecznosé

taka nie wystepuje w odniesieniu do naruszyciela przed wniesieniem pozwu. Gdy uprawniony zamierza

wystapi¢ o zwrot korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub o naprawienie szkody, zadanie
informacyjne moze zawrze¢ w pozwie, wskazujgc jako wartos¢ przedmiotu sporu kwote obliczong
szacunkowo, by — po uzyskaniu od pozwanego informacji — ewentualnie dokona¢ przedmiotowej zmiany
powoddztwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji zgdanie informacyjne ma S$cisty zwigzek ze sprawa,
w ktorej jest zgtoszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt. dyrektywy stanowiacej, iz prawo do

informacji moze by¢ realizowane w_ramach postepowania sgdowego (ang. in the context of

proceedings, fr. dans le cadre d'une action relative a une atteinte a un droit de propriété intellectuelle).
Woéwczas takze sad orzekajacy bedzie miat kontrole nad zakresem informacji, ktorych dla

rozstrzygniecia sporu powinien udzieli¢ pozwany.

Wystepujgc z zgdaniem z art. 286* ust. 1 pkt 2 p.w.p. uprawniony musi wyjasni¢, na czym polega
naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobnic¢, jednak przede wszystkim, w sposdb jednoznaczny
wskazac roszczenia, do ktérych dochodzenia sg mu niezbedne informacje oraz osoby, wzgledem ktérych
roszczen tych zamierza dochodzi¢. Informacje, o ktérych mowa w art. 286! ust. 2 p.w.p. mogg byc¢
przydatne do okreslenia zakresu naruszenia i wymiaru szkody lub korzysci bezpodstawnie uzyskanych
przez podmioty obowigzane, jednak ich udzielenie wiascicielowi wzoru z reguty nie jest konieczne

przed wszczeciem postepowania w sprawach o zaptate.

Whniosek K. G. nie zastuguje na uwzglednienie:

Uprawniona wskazata, ze zgdane informacje sg niezbedne do podjecia przez nig decyzji co do
tego, ktérych roszczen i w jakiej wysokosci bedzie dochodzita od obowigzanej, w tym w celu ustalenia
wysokosci bezpodstawnie uzyskanych przez obowigzang korzysci i ewentualnego odszkodowania.
W tym przypadku nalezy uznaé, ze informacje o wysokosci sprzedazy kwestionowanych bluz i
uzyskanych cenach (pkt 1, 2, 4 wniosku), nie sg konieczne, by podjg¢ decyzje o wszczeciu
postepowania i sformutowac roszczenia. Przekonuje o tym praktyka orzekania w sprawach o naruszenie
praw wiasnosci przemystowej, w ktérych rzadkoscig jest skfadanie wnioskéw informacyjnych w tym

zakresie przed wniesieniem pozwu. Uprawnieni szacunkowo okreslajg wymiar korzysci i ewentualng



szkode, by w toku postepowania, korzystajac z mozliwosci zmiany przedmiotowej powddztwa,

ograniczy¢ zadania lub wystgpi¢ z nowymi.

Uprawniona nie przedstawita zadnych wyjasnien przekonujgcych za uznaniem, ze w tym
konkretnym wypadku obiektywnie nie jest mozliwe sformutowanie roszczen pienieznych. Subiektywna
nieumiejetno$¢, z czym mieliSmy do czynienia w sprawie sygn. akt XXl GWwp 16/18, nie moze
uzasadnia¢ zadania dostepu do informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa E. S.A.

Juz zatem z braku koniecznosci udzielenia informacji wniosek podlega oddaleniu.

Nalezy dodatkowo wskazaé, ze informacje zagdane w pkt 3. nie mieszczg sie w dopuszczalnym
zakresie okreslonym w art. 286! ust. 2 p.w.p., a informacje o odbiorcach produktéw (pkt 5.) nie sg
konieczne do okreslenia wymiaru ewentualnych korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez obowigzang

lub naleznego uprawnionej odszkodowania.

Jakkolwiek — co do zasady — mozliwe jest zdaniem Sgdu uzyskanie od naruszyciela informacji w
granicach wyznaczonych w ust. 2 art. 286! p.w.p., takze przed wszczeciem postepowania, to K. G. nie
udato sie wykazac, ze ma to miejsce w jej sprawie. Przeciwko zobowigzaniu E. S.A. do udzielenia
informacji przemawia takze nieuprawdopodobnienie przez wnioskodawczynie w wysokim stopniu
(graniczacym z udowodnieniem) naruszenia wzoru wspoélnotowego. Nalezy w tym miejscu wyjasnic, ze
udzielenie prawa wylgcznego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej nie fgczy sie z
badaniem, czy zgtaszany wzor cechuje nowos¢ i indywidualny charakter. Jakkolwiek sad w sprawie o
naruszenia, a takze rozpoznajgc wnioski o zastosowanie srodkéw tymczasowych i zabezpieczajgcych
jest zwigzany domniemaniem waznosci zarejestrowanego wzoru (stosownie do art. 85 rozporzgdzenia),
to w postepowaniu zabezpieczajgcym bierze pod uwage zarzut niewaznosci zgtoszony na podstawie
art. 90 ust. 2.

Skoro zatem przed wszczeciem niniejszego postepowania E. S.A. wystgpita do EUIPO z
wnioskiem o uniewaznienie wzoru zarejestrowanego pod nr 002776518-0001, to nalezato ocenié
zgtoszone w nim zarzuty pod katem ewentualnego braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoru
wspolnotowego i utraty przez K. G. wylgcznosci jego uzywania ze skutkiem ex tunc. W ocenie Sadu
przedstawione dowody i twierdzenia przemawiajg za mozliwoscig uznania, ze w dacie zgtoszenia wzor
pozbawiony byt nowosci i indywidualnego charakteru. Jego ujawnienie od 11/02/2014 r. (k.121-128)

przez samg uprawniong na otwartym profilu w portalu ... sprawito, ze mégt sie z nim zapozna¢ w

zwyktym toku czynno$ci specjalista w zakresie projektowania odziezy dziatajgcy w Unii Europejskiej,

choéby korzystajgc z wyszukiwarki internetowej. Uprawniona nie wykazata, ze zaistniaty jakiekolwiek

okolicznosci sprawiajgce, ze przed 22/09/2014 r. projekt nie byt ogélnodostepny.

Ujawniony — stosownie do art. 7 rozporzadzenia - przed uptywem roku przed datg zgtoszenia
(22/09/2015 r.) projekt bluzy nie rézni sie od wzoru zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 002776518-
0001, ktéry moze by¢ przez to pozbawiony nowosci, a co najmniej indywidualnego charakteru w
rozumieniu art. 5 i art. 6 rozporzadzenia. Potencjalna utrata przez K. G. prawa z rejestracji sprawia, ze

zarzucanego E. S.A. naruszenia wytgcznosci uzywania wzoru nie mozna uzna¢ za wysoce



uprawdopodobnione w rozumieniu art. 286 ust. 1 p.w.p. Z tych przyczyn Sad postanowit o oddaleniu

wniosku. (a contrario art. 286% ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

O kosztach Sad orzek! na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sprawy.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,

koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za
czynnosci adwokackie. Optaty stanowigce podstawe zasagdzania kosztow zastepstwa prawnego i
kosztow adwokackich ustala sie z uwzglednieniem stawek minimalnych okreslonych w rozdziatach 2-4.

(§ 15 ust.1.) Wielokrotno$¢ stawki minimalnej uzasadniajg przestanki okreslone w § 15 ust.3.

Wysokos¢ stawek minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzgdzeniu ustala sie
przyjmujac za podstawe stawke w sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. (§ 20) Zwazywszy, ze
rozporzgdzenie nie okresla wysokosci optat za prowadzenie sprawy o zobowigzanie do udzielenia

informacji, Sad zastosowat stawke dla sprawy o naruszenie wynoszgcg 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do nakfadu pracy petnomocnika obowigzanej wykonujgcego
zawod adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci (1.680 zt i 17 zt optaty skarbowej od

petnomocnictwa).

Zarzadzenie ...
4/04/2019 r.
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