Sygn. akt XXIl GWo 90/18

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Adrianna Gtéwczynska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku B. LIMITED SIRKETI z siedzibg w Gemlik (Turcja)
z udziatem W. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolestawcu

0 udzielenie zabezpieczenia i zobowigzanie do udzielenia informac;ji

postanawia:

1. zobowigza¢ W. spdtke z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolestawcu do udzielenia B.

Limited Sirketi z siedzibg w Gemlik informacji dotyczacych:

a. ilosci wytworzonych przez obowigzang wedlin i innych wyrobéw miesnych, na ktérych umieszczono
element stowny ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potaczeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z

wyszczegolnieniem ilosci produktéow kazdego typu

b. ilodci eksportowanych przez obowigzang wyrobéw miesnych, ktére zostaty oznaczone elementem
stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z

wyszczegoblnieniem ilosci produktéw kazdego typu

c. firm (nazw) i adresow dystrybutoréw, dostawcow i odbiorcow wedlin i wyrobéw miesnych obowigza-
nej, ktére zostaty oznaczone elementem stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z
dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczegodlnieniem ilosci produktéw kazdego typu oraz cen

jakie za nie uzyskano

d. cen brutto uzyskiwanych przez obowigzang za wedliny lub inne wyroby miesne oznaczone przez
nig oznaczeniem stownym ,BAKTAT", samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami

graficznymi, z wyszczegdlnieniem ceny brutto dla kazdego rodzaju towaréw
- za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia udzielenia informaciji;
2. umorzy¢ postepowanie w zakresie zgdania udostepnienie dokumentow (pkt 1.vi. wniosku);

3. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;



4. zasgdzi¢ od W. spdiki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolestawcu na rzecz B. Limited
Sirketi z siedzibg w Gemlik kwote 1.797 (tysigc siedemset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytulem zwrotu

kosztéw postepowania.

UZASADNIENIE

7 grudnia 2018 r. B. Limited Sirketi z siedzibg w Gemlik (dalej réwniez jako spdtka B. ) wniosta

m.in. o:

1. zobowigzanie W. spd&tki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bolestawcu do udzielenia
informacji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczeh o zaniechanie bezprawnych dziatan, o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci i naprawienie szkody wyrzadzonej naruszeniem, a takze
do udostepnienia dokumentacji majagcej znaczenie dla dochodzenia wskazanych roszczen, tji. w

szczegolnosci:

i. informacji w jakich okresach obowigzana umieszczata bgdz umieszcza stowny element ,BAKTAT”,
samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami graficznymi, na opakowaniach wytwarzanych

przez nig wedlin i innych wyrobéw miesnych

ii. informacji dotyczacych ilosci wytworzonych przez obowigzang wedlin i innych wyrobéw migsnych,
na ktérych umieszczono element stowny ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi
elementami graficznymi, w okresach wskazanych stosownie do pkt i. — z wyszczegdlnieniem iloSci

produktéw kazdego typu

iii. informaciji dotyczacych ilosci eksportowanych przez obowigzang wyrobéw miesnych, ktére zostaty
oznaczone elementem stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami
graficznymi, w okresach wskazanych stosownie do pkt i. — z wyszczegdlnieniem ilosci produktow

kazdego typu

iv. informacji na temat firm (nazw), adreséw i numerow identyfikacji podatkowej dystrybutoréw,
dostawcow i odbiorcéw (o ile je posiadajg) wedlin i wyrobédw miesnych obowigzanej, ktére zostaty
oznaczone elementem stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami
graficznymi - w okresach wskazanych stosownie do pkt i. — z wyszczegdlnieniem ilosci produktéw

kazdego typu oraz cen jakie za nie uzyskano

v. informacji na temat ilosci wedlin i innych wyrobéw miesnych obowigzanej oznaczonych elementem
stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami graficznymi,
znajdujgcych sie w posiadaniu obowigzanej oraz powigzanych z nig podmiotéw w chwili wydania

postanowienia

vi. udostepnienia, poprzez ziozenie do akt sprawy oraz doreczenie wnioskodawcy, dokumentaciji
potwierdzajgcej informacje wskazane w pkt i.-v. tj. w szczegdlnosci dokumentéw finansowych,
handlowych i celnych, takich jak faktury poswiadczajgce sprzedaz produktéw oznaczonych
elementem ,BAKTAT”, certyfikaty weryfikacji dostawy, swiadectwa pochodzenia, listy przewozowe

potwierdzajgce dostarczenie tych towaréw kontrahentom obowigzanej, dokumentacje ksiegowg



potwierdzajacy ilos¢ wprowadzonych do obrotu tych produktow i in., uzyskang za nie cene oraz date

wprowadzenia do obrotu, rejestr sprzedazy VAT, rejestr kosztéw.

Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. petnomocnik uprawnionej cofngt wniosek w zakresie pkt vi. i
wystapit dodatkowo o zobowigzanie spétki W. do udzielenia informacji o cenie brutto uzyskiwanej za
sporne towary. Wyjasnit, ze zgda informaciji za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia ich udzielenia.
(k.105, 102-103)

W. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bolestawcu nie zlozyta odpowiedzi na
wniosek. Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. jej petnomocnik domagat sie oddalenia wniosku, wyrazit

zgode na jego czesciowe cofniecie. (k.105)

Uznajac cofniecie za skuteczne w rozumieniu art. 203 § 1 k.p.c. Sad postanowit o

umorzeniu postepowania w zakresie wniosku z pkt 1.vi. (art. 355 § 1 k.p.c.)

Sad ustalit:

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa ... B. Limited Sirketi z siedzibg w Gemlik jest
producentem zywnosci i napojow, jednym z najwiekszych eksporterow tego rodzaju produktéw na
terytorium Unii Europejskiej. Jej dziatalno$¢ siega 1986 r. Obecnie grupa kapitalowa uprawnione;j
obejmuje 12 spotek, ktore oferujg tgcznie ponad 2500 réznych produktéw w 52 krajach. (dowdd:

wydruk ze strony internetowej k.57)

B. jest uprawniona do szeregu znakéw towarowych zawierajgcych element stowny ,BAKTAT”,
w tym do zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod

numerem 012207726, z pierwszenstwem od 27 marca 2014 r. graficznego unijnego znaku

ikl
- L4

BAKTAT

towarowego , m.in. dla towardow w klasie 29. klasyfikacji nicejskiej (mieso, ryby, dréb,
dziczyzna, ekstrakty miesne). (dowody: lista znakéw towarowych k.58-61, Swiadectwo rejestracji

EUIPO k.22-28)

21 marca 2018 r. I. B., O. B., S. B. i U. B. wniesli o uniewaznienie tego znaku z uwagi na
kolizje z krajowym znakiem towarowym ,BAKTAT” zarejestrowanym przez niemiecki Urzad Patentowy
w 1992 r. pod nr 2036935. Postepowanie to zostato zawieszone do czasu rozstrzygniecia sporu o
stwierdzenie wygas$niecia prawa krajowego. Postepowanie w tej sprawie toczy sie przed sgdem w
Manheim na wniosek L. GmbH ztozony 30 listopada 2016 r., sygn. 22 O 37/16. (dowdd: wydruk z bazy
EUIPO k.29-31, decyzja EUIPO k.32) Aktualnie prawo do znaku unijnego pozostaje w mocy i jest
uzywane przez uprawniong we wszystkich panstwach Unii Europejskiej procz Republiki Federalnej

Niemiec, gdzie - z uwagi na toczacy sie spoér — uzywa ona znaku towarowego ,SUNTAT".



W. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bolestawcu jest producentem wedlin i

wyrobow miesnych eksportowanych do RFN w opakowaniach z oznaczeniem e
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8. (dowdd: odpis z

KRS k.67-72; fotografie k.52-56)

Wedtug informacji umieszczonych na opakowaniach, towary te sg produkowane w Polsce i
eksportowane przez obowigzang. Jej kod producenta ... mozna znalezé w wykazie zakfaddéw
zatwierdzonych zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 853/2004 wydanym przez Gtéwny Inspektorat
Sanitarny, a takze m.in. w certyfikacie produktéw bezglutenowych. Wyroby obowigzanej sg dostepne
na terytorium RFN, m.in. w Monachium i Kaisenslautern. (dowody: wydruk wyciggu z wykazu GIS
k.62, certyfikat k.33, wydruki ze strony internetowej k.34-35, kopie paragonow k.36-37)

Uprawniona skierowata do obowigzanej wezwania do zaprzestania naruszeh. Spoétka W.
potwierdzita fakt uzywania znaku BAKTAT, jednak zakwestionowata zarzut bezprawnego uzycia
wskazujgc, ze na podstawie licencji udzielonej przez jednego z wiascicieli O.B., korzysta z
miedzynarodowego stownego znaku ,BAKTAT” nr 1392665. (dowody: korespondencja k.38-48,
wydruk z rejestru WIPO k.49-51) 18 lipca 2018 r. EUIPO wydat wstepng decyzje o catkowitej odmowie
uznania ochrony na terytorium Unii Europejskiej miedzynarodowej rejestracji tego znaku. (dowdd:
decyzja EUIPO k.63-66)

Sad zwazyt:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardw lub ustug, oznaczenia,

m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w biad,

ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;



c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towaroéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany, w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Oceny naruszenia dokonuje sie na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sadow
unijnych: Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnienh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20/03/2003 r. C-291/00 ...) Dwa znaki towarowe s3g
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 23/10/2002
r. w sprawie T-6/01 ...) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez
mozna méwic¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki ETS z
20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujagce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich
wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie
T-388/00 ..., z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ...) Cato$ciowa ocena zaklada pewng wspotzaleznosé
miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i
ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznosci - tak wyroki ETS z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ..., z 13/09/2007 r. w sprawie
C-234/06 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ...)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z
przedsigbiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29/091998 r. w sprawie C-
39/97 ..., z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 ..., z 22/06/1999 r. w sprawie
C-342/97 ..., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 ...) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd
powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej

zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki



ETS z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 ..., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 ..., z 18/12/2008 r. w
sprawie C-16/06 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie réznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki ETS z 22/06/1999 r. w sprawie
C-342/97 ...., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 ... i z 12/01/2006 r. C-361/04 ...) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwosé przeprowadzenia bezposredniego pordwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki ETS z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 ... i z 29/09/1998 r. w
sprawie C-39/97 ...)

Istnieje pewna wspotzaleznos¢é pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegoélnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu
jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszeh zawodowych. (tak wyrok Sgadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04
...) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg
inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzagdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,



- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o0 bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa czionkowskiego moze by¢ ziozony wniosek o
zastosowanie $rodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)
Uprawnionemu do krajowego, jak i unijnego znaku towarowego stuza wiec takze zadania
okreslone w art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym, sgd wtasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw
wlasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktérym znajduje sie jego
majgtek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia
ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z
prawa ochronnego o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajgcego patent, dodatkowe
prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, ktére sg niezbedne
do dochodzenia roszczeh okreslonych w art. 287 ust 1 i art. 296 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne (pkt 2.) Informacje te

moga dotyczy¢ wylgcznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentow, wytwércow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych po-
przednich posiadaczy towaréw lub swiadczgcych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne, jak réwniez

przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzgcych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamdéwionych towaréw lub

ustug naruszajgcych prawo ochronne, a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi. (ust. 2.)

Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zgdania udzielenia informacji, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2. art. 286! p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono catkowicie
odmienny charakter bedgc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80
pr.autor., rézni sie jednak od tego przepisu ograniczeniem zgdania wytgcznie do udzielenia informaciji,
a nie przedstawienia dokumentéw. Aby dokonaé prawidtowej interpretacji pojecia wysoce uprawdo-
podobnionego naruszenia nalezy odwotaé¢ sie do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Eurpejskiego 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
dotyczacego naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i
proporcjonalne zgdanie powoda wtasciwe organy sgdowe mogg nakaza¢ przedstawienie informacji o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych prawo wiasnosci intelektualnej

przez naruszajgcego i/lub jakgkolwiek inng osobe.



Jak wskazuje Anna Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej strony
interesdw uprawnionego, z drugiej za$ intereséw osob, ktére sg zobowigzane do udzielania informaciji.
Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepiséw, podkreslane w pismiennictwie, ma zasada
proporcjonalnosci, charakteryzujgca sie tym, ze im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym wieksze
obowigzki moga byé natozone na obowigzanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, Odpowiedzial-
no$¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sad podziela poglad, ze
udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw wtasnoséci intelektualnej warunkowane jest, na gruncie
art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscig zgdania. Wage zasady proporcjonalnosci podkresla
konstrukcja przepisu, w ktérym odniesiono sie doh dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, ze zadanie
powoda w zakresie udzielenia informacji musi by¢ proporcjonalne, a takze w ust. 2, ze przedstawienie
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane okreslone w ppkt a i b, jesli jest to sto-
sowne. W zasadzie tej wyraza si¢ idea podejmowania tylko takich dziatan, ktére sa niezbedne i
konieczne dla osiggniecia okreslonego celu oraz takich, ktére sg adekwatne w danych okolicznos-
ciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczajg prawa innych podmiotéw”. (por. takze A. Jakubecki,
System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz,
Roszczenie o udzielenie informaciji [w:] Ksiega pamigtkowa ku czci profesora Erecinskiego, Warszawa
2011).

Omawiany przepis, w sposob wadliwy implementujgcy dyrektywe enforcement, wymaga
zatem wyktadni z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz jego umieszczenia w systemie norm
regulujgcych ochrone praw wiasnosci przemystowej. Od czasu jego uchwalenia budzi liczne
kontrowersje. W praktyce bywa tez naduzywany przez uprawnionych nie do ochrony ich praw
wytgcznych, lecz do walki konkurencyjnej, uzyskiwania informacji stanowigcych tajemnice handlowag
potencjalnych naruszycieli, co rodzi powszechng krytyke w orzecznictwie i doktrynie. Ze wzgledu na
konflikt intereséw stron art. 286! ust. 1 p.w.p. powinien by¢ interpretowany zawezajgco, a uprawniony
powinien uzyskiwaé dostep do danych wytgcznie wéwczas, gdy sg one rzeczywiscie niezbedne do
dochodzenia roszczen. Punktem wyjscia do dokonania oceny stusznosci wniosku jest wskazane przez
uprawnionego - rodzajowo - roszczenie: o zakazanie naruszen polegajgcych w szczegdlnosci na
podejmowaniu dziatann odpowiadajgcych wymienionym w art. 153 ust. 1 p.w.p.; o wydanie

bezpodstawnie uzyskanych korzysci i/lub o naprawienie wyrzadzonej szkody.

Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie
(w stopniu wysokim) naruszenia prawa wiasnosci przemystowej, w tym przypadku prawa wytgcznego
na znak towarowy BAKTAT. Ustawodawca wymaga przy tym uprawdopodobnienia w kwalifikowanej
postaci, uzyskania przez sgd prawdopodobienstwa graniczgcego z pewnoscig. (por. postanowienie
Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 29/03/2012 r., | ACz 552/12)

Nalezy przy tym rozrézni¢ sytuacje, gdy wniosek skfadany jest przed wniesieniem pozwu od
jego ztozenia w toku postepowania. W pierwszym przypadku wymaga on dokonania przez sad
szczegolnie starannej oceny i przeprowadzenia w mozliwie najszerszym zakresie postepowania
dowodowego zmierzajgcego do ustalenia, ze wysoce prawdopodobny jest fakt naruszenia praw
wylgcznych, a zgdane przez uprawnionego informacje sg niezbedne do dochodzenia roszczen

wynikajgcych z naruszenia, uzasadnione okolicznosciami sprawy i proporcjonalne.



Ze wzgledu na rownoczesne wystgpienie przez spoétke B. z wnioskiem o udzielenie
zabezpieczenia i zobowigzaniem jej przez Sad do wniesienia pozwu, nalezy uznac, ze sprawa jest w

toku i nie zachodzg przeszkody do merytorycznego rozpoznania roszczenia informacyjnego.

Uprawniona ma wylgcznos¢ uzywania na terytorium Unii Europejskiej, m.in. dla miesa,

stowno-graficznego znaku towarowego , ktérego dystynktywny element stanowi stowo

BAKTAT. Dla bardzo podobnych towaréw (wyroby miesne i wedliniarskie) obowigzana uzywa

oznaczenia stownego BAKTAT i stowno-graficznego k- 2, w ktorym ten sam element, zapisany
takg samg czcionkg, zostat wyrdézniony, koncentrujac na sobie uwage konsumentdéw, przez co
wywotuje niewatpliwe skojarzenia ze znakiem uprawnionej i rodzi realne prawdopodobienstwo
btednego uznania, ze towary spétki W. pochodzg od uprawnionej lub podmiotu powigzanego z nig
gospodarczo. Elementy graficzne znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia nie sg na
tyle odrézniajgce, by wyeliminowaé ryzyko konfuzji konsumenckiej. Ze swej strony obowigzana nie
przedstawita twierdzen, a tym bardziej dowodéw mogacych wptyngé na zmiane oceny Sadu. Fakt
naruszania przez nig prawa spoétki B. w sposéb stypizowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia
mozna zatem uznac nie tylko za uprawdopodobniony, ale za udowodniony. W ustalonym stanie
faktycznym uprawnionej stuzg roszczenia zakazowe okreslone w art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia (o ile
istnieje stan naruszenia lub realna grozba podejmowania przez obowigzang w przysziosci dziatan
stanowigcych naruszenie prawa do znaku towarowego), a takze roszczenia zmierzajgce do usuniecia
powstatych juz skutkéw naruszenia, okreslone w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. (bez wzgledu na to,

czy obowigzana kontynuuje dziatania naruszajgce)

Z praktyki orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, Zze decyzja o wystgpieniu z
roszczeniami pienieznymi zalezna jest od uzyskania informacji o skali naruszenia, czesto tez - gdy
niesporna jest odpowiedzialnos¢ pozwanego - strony zawierajg ugode co do zaptaty odszkodowania
i/lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci. Zdaniem Sadu, niezbednosci
informacji nie mozna w tym przypadku interpretowac¢ w taki sposdb, by uprawniony byt zmuszany do
wystepowania na droge sgdowg z roszczeniami pienieznymi, by wytgcznie w pozwie mogt zgdac
informacji o skali naruszenia. Taka wyktadnia omawianego przepisu mogtaby prowadzi¢ do przegrania
procesu w zakresie roszczen pienieznych, ktérych wymiaru uprawniony nie moze oceni¢ ze wzgledu
na brak informacji o skali naruszenia. Przyznane uprawnienie nie chronitoby wifasciciela znaku
towarowego, lecz przeciwnie narazatoby go na dodatkowg szkode (konieczno$¢ ponoszenia wysokich
kosztow przegranego procesu), gdyby w procesie okazato sie, ze pozwany nie wyrzadzit szkody ani

nie uzyskat z naruszenia korzysci podlegajgcych zwrotowi.

Prawo wylgczne spdétki B. nie bylo kwestionowane przez obowigzang, ktéra takze nie
przeczyta faktu uzywania dla wyrobéw miesnych stowno-graficznego oznaczenia BAKTAT, nie
zgadzata sie natomiast z zakwalifikowaniem jej dziatania jako naruszenia prawa wytgcznego. Trudno

jednak zgodzi¢ sie z jej stanowiskiem w sytuacji, gdy znak unijny (objety domniemaniem waznosci) i



oznaczenie zawierajg identyczny dystynktywny element stowny BAKTAT i opisowe elementy
graficzne, a obowigzana uzywa kwestionowanego oznaczenia dla wyrobéw miesnych i wedliniarskich
- wysoce podobnych do towardw, dla ktérych chroniony jest znak unijny. Naruszenie przez spotke W.
prawa spotki B. nie ulega zatem watpliwosci Sgdu. Koniecznosé ujawnienia informacji o skali
naruszenia jest naturalng konsekwencjg jej dziatania i nie moze by¢é uznana za niedopuszczalng
prébe naruszenia przez uprawniong tajemnicy przedsiebiorstwa. Informacje o ilosci oznaczonych i
eksportowanych towaréw naruszajgcych i cenach ich sprzedazy sg niezbedne do ustalenia faktu
wyrzadzenia uprawnionej szkody i jej wysokosci oraz faktu bez-podstawnego uzyskania przez
obowigzang korzysci i ich wysokosci. Z oczywistych wzgledéw nie ma ona dostepu do tego rodzaju

informacji, w szczegolnosci nie moze ich uzyskac z publicznie dostepnych zrédet.

W ocenie Sadu wniosek jest uzasadniony w czesci obejmujgcej informacje, do ktérych
zgdania uprawnia art. 2861 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (ppkt: ii., iii., a takze informacje o cenach sprzedazy) W

pozostatym zakresie (ppkt: i., v.) podlega oddaleniu.

Drugg grupe informacji stanowig dane o podmiotach (ich nazwach i adresach, juz jednak nie o
ich numerach identyfikacji podatkowej), ktérym obowigzana zbywata kwestionowane towary. (pkt 1.iv.)
Majg one znaczenie dla ustalenia petnego kregu naruszycieli, wzgledem ktérych uprawnionej moga
stuzy¢ roszczenia okreslone w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Z
doswiadczenia Sadu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, ze jedynie surowe sankcje i petna
ich egzekucja moze przekonac¢ pozwanego do przestrzegania praw oséb trzecich i odstraszy¢ innych
potencjalnych naruszycieli od podobnych dziatan. W sytuacji, gdy wyroki sgdéw beda sie ograniczaty
do natozenia na naruszycieli zakazéw i obcigzenia ich kosztami, bez petnego usuniecia skutkow
stwierdzonych naruszen, dziatania sprzeczne z prawem bedg coraz liczniejsze, poniewaz naruszenie
bedzie sie przedsiebiorcom optacaé. Doprowadzenie do takiego stanu bytoby zaprzeczeniem idei

ochrony praw wytacznych.

Sad zobowigzat zatem spdtke W. do udzielenia B. Limited Sirketi informacji dotyczgcych:

a. ilosci wytworzonych przez obowigzang wedlin i innych wyrobéw miesnych, na ktérych umieszczono
element stowny ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potaczeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z

wyszczegolnieniem ilosci produktéow kazdego typu

b. ilosci eksportowanych przez obowigzang wyrobéw miesnych, ktére zostaty oznaczone elementem
stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z

wyszczegoélnieniem ilosci produktéw kazdego typu

c. firm (nazw) i adresow dystrybutoréw, dostawcow i odbiorcow wedlin i wyrobéw miesnych obowigza-
nej, ktére zostaty oznaczone elementem stownym ,BAKTAT”, samodzielnie lub w potaczeniu z
dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczegodlnieniem ilosci produktéw kazdego typu oraz cen

jakie za nie uzyskano

d. cen brutto uzyskiwanych przez obowigzang za wedliny lub inne wyroby miesne oznaczone przez
nig oznaczeniem stownym ,BAKTAT", samodzielnie lub w potgczeniu z dowolnymi elementami

graficznymi, z wyszczegdlnieniem ceny brutto dla kazdego rodzaju towaréw
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- za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia udzielenia informacji.

Koszty procesu obcigzajg w calosci obowigzang na zasadzie art. 100 zdanie drugie
k.p.c., poniewaz wniosek uprawnionej zostat oddalony w nieznacznej tylko czesci. Do niezbednych
kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie¢ wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki opfat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty

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

Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej
wediug przepisdw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Optaty za czynnosci radcéw prawnych
przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z
22/10/2015 r. w sprawie optat za czynnosci radcow prawnych. Zasgdzajgc optate sad bierze pod
uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy petnomocnika w przyczynienie
sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z
rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnika uprawnionej wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie

wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.

Zarzadzenie: ... .

6/01/2019 .

11



