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POSTANOWIENIE

Dnia 5 sierpnia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Unijnych Znakoéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z whiosku J. N.
z udziatem U. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 zobowigzanie do udzielenia informac;ji i udostepnienia dokumentaciji

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzi¢c od J.N. na rzecz U. spolkki =z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Warszawie kwote 1.697 (tysigc szescset dziewieédziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztéw zastepstwa procesowego.

UZASADNIENIE

1 lipca 2019 r. J.N. prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg K. J.N. w K. wniést o
zabezpieczenie jego roszczen przeciwko U. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w

Warszawie okreslonych w art. 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej:

a. o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci w zwigzku z naruszeniem prawa ze znaku
towarowego ZLOCISTY KURCZAK R.206892

b. o naprawienie wyrzgdzonej szkody naruszeniem prawa ze znaku towarowego ZLOCISTY KURCZAK
R.206892,

z tytutu uzywania bez upowaznienia znaku identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym
ZLOCISTY KRUCZAK R.206892 oraz znaku podobnego - okreslenia ,do ztotego kurczaka",



poprzez zobowigzanie spotki U. do udzielenia informaciji o:

1. sieciach dystrybucji towaréw w postaci przypraw, ktére pochodzg od obowigzanej oznaczonych
znakiem towarowym ,Ztocisty kurczak" i ,do ztotego kurczaka", przez wskazanie danych dystrybutoréw,

jak réwniez przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towarow;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych i zbytych, towaréw w postaci przypraw, ktére pochodzg od
obowigzanej oznaczonych znakiem towarowym ,Ztocisty kurczak" oraz ,do ziotego kurczaka", a takze

cen uiszczonych za te towary

za okres od 28 sierpnia 2013 roku do dnia rozpoznania wniosku. (k.3-60)

U. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zazgdata oddalenia
wniosku i zwrotu kosztéw postepowania. Zarzucita, ze znak towarowy ZLOCISTY KURCZAK R.206892
pozbawiony jest zdolnosci odrézniajgcej. Od 2012 r. toczy sie postepowanie w sprawie stwierdzenia
jego niewaznosci, a sgdy w przesziosci wielokrotnie oddalaty wnioski J.N. oparte na zarzucie naruszenia
jego prawa ochronnego. Podniosta zarzuty przedawnienia i naduzycia przez J.N. przystugujgcego mu

prawa podmiotowego. (k.259-326)

Sad ustalit:

25 marca 2008 r. Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznat J.N. prawo ochronne na
stowny znak towarowy ZLOCISTY KURCZAK zarejestrowany pod nr 206892, dla towaréw w klasie 30.
klasyfikacji nicejskiej (przyprawy), z pierwszeAstwem od dnia zgloszenia 6 lipca 2005 r. (dowdd:

Swiadectwo ochronne k.20-22)
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Uprawniony uzywa znaku na opakowaniach przypraw o wygladzie: (k.330)

13 czerwca 2012 r. U. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie
wniosta o uniewaznienie znaku towarowego ZEOCISTY KURCZAK R.206892 ze wzgledu na brak
zdolnosci odrézniajgcej. Wniosek zostat oddalony przez Urzad Patentowy RP decyzjg wydang 15 lutego
2013 r. W dniu 24 lipca 2014 r. Wojewddzki Sad Administracyjny oddalit skarge spétki U. (VI SA/Wa
3437/13). Wyrok zostat zaskarzony do Naczelnego Sgdu Administracyjnego, ktéry 6 maja 2016 r. (Il
GSK 2724/14) uwzglednit skarge kasacyjng uchylajgc wyrok WSA i poprzedzajgcg go decyzje. Po
przeprowadzeniu postepowania dowodowego, 28 listopada 2017 r. Urzad Patentowy RP ponownie
oddalit wniosek o uniewaznienie (Sp.307.2016) Decyzja zostata zaskarzona do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego, ktory 8 lutego 2018 r. orzekt o jej uchyleniu. (VI SA/Wa 1580/18). Wyrok nie jest
prawomocny. (dowdd: decyzje i orzeczenia k.26-53, 116-154, 322-325)



U. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie prowadzi dziatalnosé
gospodarczg m.in. w zakresie produkcji i sprzedazy artykutdw spozywczych. (dowdd: odpis z KRS
k.178-201) Od 2012 r. obowigzana oferuje i wprowadza do obrotu m.in. przyprawy do kurczaka w

opakowaniach z oznaczeniem ,Przyprawa do ztotego kurczaka”:
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Wczesniej uzywata oznaczenia ,Ztocisty kurczak” . W kazdym przypadku na

opakowaniu produktu umieszcza dobrze znany, rozpoznawalny przez konsumentéw znak towarowy

-
=

k.332 — brak dowodu przeciwnego)

(marka parasolowa).(o$wiadczenie petnomocnika obowigzanej na rozprawie 5.08.2019 r.

Elementy, z ktérych zbudowany jest znak towarowy ZLOCISTY KURCZAK zarejestrowany pod
nr 206892 majg w duzej mierze charakter opisowy. Stowo ,kurczak” wskazuje rodzaj miesa, do ktérego
przyprawa jest przeznaczona, a stowo ,ztocisty” kolor upieczonego z jej uzyciem miesa. (bezsporne) Na
rynku rozni przedsiebiorcy oferujgcy i wprowadzajgcy do obrotu przyprawy do miesa drobiowego

oznaczajg je na opakowaniach z uzyciem obu tych stéw lub oznaczen podobnych:
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. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.266-320)

Sad zwazyt:

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniaé wtasciwe mu funkcje wskazy-
wania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywacé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-
482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, przez

uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wylgcznosé uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-



kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wiascicielowi prawo do wylgcznego i niezaktéco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania

w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na
rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Oceny naruszenia dokonuje sie na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sgdéw unijnych:
Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia
pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy
poréwnywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajgce, a nie opisowe.
Oznaczenie moze byé¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosé¢, wykazuje
nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. C-291/00 (...) Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw sag 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 moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakoéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowa-
nego, 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 towardéw i ustug nalezy braé pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie 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 Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00



ELS, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)CatoSciowa ocena zaktada pewna wspotzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktoérych one dotycza, przy czym niski stopierh podobienstwa towaréw i ustug moze byé
zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci -
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¢ wiasciwego kregu odbiorcéw 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 uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29.09.1998 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, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej
zaleznosci miedzy podo-bienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotyczg. (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 krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie roznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)
Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych
znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory 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 wspoétzalezno$é pomiedzy znajomoscig znaku ws$rdd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajagcym - 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 wsrod odbiorcdw, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegollnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszehh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato

naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ od osoby, ktéra naruszyta to prawo,



zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy
pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia,
ktéore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawnionemu stuzg takze zgdania okreslone w art. 286" p.w.p., zgodnie z ktérym, sgd wilasciwy
do rozpoznania spraw 0 naruszenie praw wiasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje
dziatalno$¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od dnia zlozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegodlnie
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 roszczen okreslonych w art. 287

ust 1 i art. 296 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towardéw lub ustug naruszajgcych patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest
wysoce prawdopodobne (pkt 2.) Informacje te mogg dotyczy¢ wytacznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentow, wytworcow, dystrybutorow, dostawcéw oraz innych po-
przednich posiadaczy towaréw lub swiadczgcych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne, jak réwniez
przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

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

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

Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w
stopniu wysokim) naruszenia prawa wlasnosci przemystowej, w tym przypadku prawa wylgcznego na
znak towarowy ZEOCISTY KURCZAK. Ustawodawca wymaga przy tym uprawdopodobnienia w
kwalifikowanej postaci, uzyskania przez sgd prawdopodobiehAstwa graniczgcego z pewnoscig. (por.

postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 29.03.2012 r., | ACz 552/12)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze J.N. jest uprawniony do wytgcznego uzywania dla przypraw
stownego znaku towarowego ZLOCISTY KURCZAK (R.206892). Znak ten zastuguje na ochrone przed
naruszeniami, nie zapadta dotgd bowiem prawomocna decyzja o jego uniewaznieniu. Zdolnosé
odrézniajgca tego znaku jest stosunkowo niewielka, jest on bowiem zbudowany z dwdch stéw
opisujgcych przeznaczenie towaru - przyprawy (do miesa drobiowego) i kolor miesa uzyskiwany po
upieczeniu dzieki uzyciu przyprawy (ztocisty). Opisowo$¢ obu poje¢ sprawia, ze uprawniony zmuszony
jest tolerowac¢ uzywanie ich przez konkurencyjnych przedsiebiorcow w oznaczeniach ich przypraw do
kurczaka. Taka tez jest sytuacja na rynku, gdzie wielu producentéw oferuje i wprowadza do obrotu
przyprawy z podobnymi oznaczeniami, ktérych konsument w Zadnym razie nie uzna za wskazanie
pochodzenia. Wezmie pod uwage takze wyglad opakowania przyprawy, a w szczegélnosci wskazanie

producenta ((...),(...)) lub jego marke parasolowg ((...)).

W ocenie Sadu, w tym konkretnym przypadku spétka U. nie narusza prawa do znaku
towarowego w sposdb zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., od 2012 r. uzywa bowiem oznaczenia

.Przyprawa do ztotego kurczaka” wystarczajgco réznigcego sie od znaku towarowego ZLOCISTY



KURCZAK, a przede wszystkim znaku towarowego KNORR. Brak natomiast dowodu na uzywanie w
okresie objetym wnioskiem (po 28 sierpnia 2013 r.) oznaczenia ZLOCISTY KURCZAK identycznego ze

znakiem R.206892, a w konsekwencji dowodu naruszenia w sposob zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 1

p.w.p.

Poza stwierdzeniem braku naruszenia prawa J.N., uwzglednieniu wniosku
informacyjnego sprzeciwia sie nieistnienie koniecznosci uzyskania zagdanych informacji przed
wniesieniem pozwu: Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zgdania udzielenia informaciji, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286" p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono
catkowicie odmienny charakter bedac odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w
art. 80 pr. autor., rézni sie jednak od tego przepisu ograniczeniem zgdania wylgcznie do udzielenia
informacji, a nie przedstawienia dokumentéw. Aby dokona¢ prawidiowej interpretacji pojecia wysoce
uprawdopodobnionego naruszenia nalezy odwotac¢ 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

dotyczgceqgo naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i

proporcjonalne zgdanie powoda witasciwe organy sgdowe moga nakazaé przedstawienie informacji o

pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarow lub ustug naruszajgcych prawo wiasnosci intelektualnej

przez naruszajgcegdo i/lub jakgkolwiek inng osobe.

Ze wzgledu na istotny konflikt intereséw stron przepis art. 286" ust. 1 p.w.p. musi by¢
interpretowany zawezajgco, a uprawniony powinien uzyskiwa¢ dostep do danych wytacznie wéwczas,
gdy sg one rzeczywiscie niezbedne do dochodzenia roszczen. W obecnym stanie prawnym, po
uchyleniu z dniem 3.05.2012 r. przepiséw o postepowaniu szczegdlnym w sprawach gospodarczych, w

istocie koniecznos¢ taka nie wystepuje w odniesieniu do naruszyciela przed wniesieniem pozwu. Gdy

uprawniony zamierza wystgpic 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 dokonaé
przedmiotowej zmiany powddztwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji Zadanie informacyjne ma
Scisty zwigzek ze sprawg, w ktorej jest zgloszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt.

dyrektywy stanowigcej, 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). Wowczas takze sad orzekajgcy bedzie miat kontrole nad zakresem

informacji, ktérych dla rozstrzygniecia sporu powinien udzieli¢ pozwany.

Jak wskazuje Anna Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej strony
interesdw uprawnionego, z drugiej za$ intereséw osoéb, 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 mogg by¢ natozone na obowigzanych do udzielenia informaciji. (A. Tischner, Odpowiedzial-
nos$¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sgd podziela poglad, ze
udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw wtasnosci intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art.
8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscig zgdania. Wage zasady proporcjonalnosci podkres$la

konstrukcja przepisu, w ktérym odniesiono sie don dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, ze zgdanie powoda



w zakresie udzielenia informacji musi by¢ proporcjonalne, a takze w ust. 2, ze przedstawienie informac;ji
0 pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane okreslone w ppkt a i b, jesli jest to stosowne. W
zasadzie tej wyraza sie idea podejmowania tylko takich dziatan, ktére sg niezbedne i konieczne
dla osiagniecia okreslonego celu oraz takich, ktére sg adekwatne w danych okolicznos$ciach, tj. w jak
najmniejszym stopniu ograniczajg prawa innych podmiotow”. (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 informacji [w:] Ksiega pamigtkowa ku czci profesora Erecinskiego, Warszawa 2011).

Punktem wyjscia do dokonania oceny stusznosci zgdania zobowigzania do udzielenia informacji
jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do ktérego dochodzenia majg by¢ one niezbedne.
Omawiany przepis budzi od jego wejscia w zycie powazne kontrowersje, przyznaje bowiem wtascicielo-
wi praw wtasnosci przemystowej dostep do tajemnicy przedsiebiorstwa konkurenta rynkowego, przez co
— zwazywszy tryb w jakim wydawane sg postanowienia, a w szczegdlnosci brak obowigzku wystgpienia
Z pozwem przeciwko naruszycielowi — moze stanowi¢ pole do naduzy¢ i by¢ wykorzystywany nie do
ochrony witasnosci, lecz do walki konkurencyjnej. Miedzy innymi z tej przyczyny art. 286" p.w.p. byt
przedmiotem kontroli konstytucyjnej (sygn. akt sprawy SK 9/15), ktéra miata na celu zbadanie zgodnosci
tego przepisu z zasadg ochrony wtasnosci i innych praw majatkowych, prawem do jawnego i sprawiedli-
wego rozpoznania sprawy przez sad, zasadg rownosci stron postgpowania w zwigzku z zasadag
przyzwoitej (rzetelnej) legislaciji, okreslonosci przepisdw prawa i proporcjonalnosci. W skardze inicjujgce;j
postepowanie przed Trybunatem Konstytucyjnym zarzucano ponadto, ze omawiany przepis umozliwia

ingerencje w sfere chroniong autonomig informacyjng jednostki oraz tajemnica przedsiebiorstwa.

W przekonaniu Sadu, przestanka niezbednosci informacji powinna by¢ odnoszona zaréwno do
ich rodzaju, jak i do rodzaju roszczen, jakich — z wykorzystaniem uzyskanych informacji — uprawniony
zamierza dochodzi¢ wzgledem obowigzanego i/lub oséb trzecich. Ich zakres determinuje mozliwos$¢
uznania wniosku za usprawiedliwiony albo jego oddalenia w catosci lub w czesci. Sam fakt, ze
uprawniony moze zgdac¢ informacji okreslonych w art. 286" ust. 2 p.w.p. nie oznacza, ze konkretnym

przypadku sad zobowigze naruszyciela lub osobe trzecig do ich udzielenia.

J.N.wyjasnit, ze zadane informacje stuzy¢ mu majg do dochodzenia roszczen pienieznych — o
zwrot korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia i o zapfate odszkodowania. W zadnym z tych
przypadkéw nie jest konieczne precyzyjne okreslenie wysokosci roszczenia. Powdd moze wskazac
szacunkowg kwote, ktéra moze zostaé zmieniona w trybie art. 193 k.p.c. w toku postepowania, po
uzyskaniu informacji i zgromadzeniu kompletnego materialu dowodowego. Informacje o sieciach
dystrybucji (pkt 1 wniosku) sg natomiast catkowicie zbedne dla dochodzenia roszczen pienieznych wobec

spotki U. .
Whiosek nie zastugiwal zatem na uwzglednienie z nastepujacych przyczyn:

- istnienia realnych podstaw do stwierdzenia niewaznosci — ze skutkiem ex tunc — prawa ochronnego na
znak towarowy ZLOCISTY KURCZAK, ze wzgledu na brak zdolnosci odrdzniajgcej

- opisowego charakteru znaku towarowego ZLOCISTY KURCZAK, ktéry zawiera w sobie elementy
powszechnie uzywane na rynku przez réznych producentéw dla zobrazowania wygladu potrawy jaki
mozna uzyskaé przy wykorzystaniu oferowanej przyprawy, a przez to koniecznosci tolerowania
uzywania przez konkurencyjnych przedsiebiorcéw oznaczen podobnych

- czesciowego przedawnienia dochodzonych roszczen, ze wzgledu na przepis art. 289 ust. 1 p.w.p.



- braku koniecznosci uzyskania zgdanych informacji do dochodzenia wzgledem spotki U. roszczen o

odszkodowanie i 0 zwrot bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia korzysci.

Z tych przyczyn Sad postanowit o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

Koszty postepowania obcigzajg uprawnionego 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 sad osobistego

stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie opfat za
czynnos$ci adwokackie. Optaty stanowigce podstawe zasgdzania kosztow zastepstwa prawnego i
kosztéw adwokackich ustala sie z uwzglednieniem stawek minimalnych okreslonych w rozdziatach 2-4.
(§ 15 ust.1.) Opfate w sprawach wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci
przewyzszajgcej stawke minimalna, ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani warto$ci
przedmiotu sprawy, jesli uzasadnia to: 1) niezbedny naktad pracy adwokata, w szczegdlnosci
poswiecony czas na przygotowanie sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sgdzie, w tym na
rozprawach i posiedzeniach, czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu
polubownego rozwigzania sporu, réwniez przed wniesieniem pozwu; 2) warto$¢ przedmiotu sprawy; 3)
wkiad pracy adwokata w przyczynienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy, jak rowniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych
budzacych watpliwosci w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegolnosci tryb i
czas prowadzenia sprawy, obszernos¢ zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, w
szczegollnosci dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych,
dowodu z zeznan $wiadkéw, dowodu z dokumentdw, o znacznym stopniu skomplikowania i

obszernoéci. (§ 15 ust.3.)

W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego wynagrodzenie adwokata wynosi
1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopiern skomplikowania, Sad uznat,
ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika obowigzanej wykonujgcego zawdd adwokata bedzie

wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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