Sygn. IX. GCo. 321/13

Krakow, 10 stycznia 2014r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w skladzie:
sedzia SO Dariusz Pawlyszcze

protokolant st. sekr. sad. Aleksander Powroznik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 10 stycznia 2013r. sprawy z wniosku A. (...) S.P.A. w R. przeciwko
(...) Sp. z 0.0. w N. 0 zabezpieczenie dowod6w i udzielenie informacji

1. odmawia zabezpieczenia dowodow;

2, odmawia nakazania udzielenia informacji.

UZASADNIENIE

Uprawniony na podstawie art. 286" p.w.p. zadal:

1. zabepieczenia dowoddw przez sporzadzenie szczegdlowego opisu oferowanych przez obowigzanego k. oznaczonych
slowem "A." oraz kserokopii dokumentéw obowigzanego zwigzanych z dystrybucja tych k.,

2. udzielenia informacji odbiorcach k. oraz iloSci i wartoS$ci k. sprzedanych przez obowigzanego lub zamoéwionych,
lecz jeszcze niesprzedanych.

Sad zwazyl, co nastepuje:
wyroby stron

Uprawniony uzyskal w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) prawa ochronne na
wspolnotowy znak towarowy "A. na rézne maszyny (na znak stowny k.47 i na znak graficzny k.52), w tym k., i zarzuca
obowigzanemu wprowadzanie do obrotu k. oznaczonych podobnym slowem "A.".

Istotne fakty sg niesporne - sporna jest ocena, czy k. oferowane przez obowigzanego naruszaja prawo ochronne
uprawnionego. W szczegdlnoSci niesporne jest, ze obowiazany oferuje k. oznaczone slowem "A." widoczne na
wydrukach ze witryny internetowej obowiazanego [k.73,74,76,77].

prawo do informacji

W celu realizacji praw wlasno$ci przemyslowej Dyrektywa 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004r. (Dz.U.UE.L.04.157.45)
nakazala panstwom czlonkowskim wprowadzenie trzech instrumentéw mozliwych do wykorzystania przez
uprawnionego z prawa wlasnoéci przemyslowe]j jeszcze przed procesem: ochrone dowodéw (art. 7), prawo do

informacji (art. 8) oraz érodki tymczasowe i zabezpieczajace (art. 9). Art. 286" p.w.p. stanowi implementacje
dyrektywy do prawa polskiego. Polski ustawodawca postanowil zrealizowa¢ ochrone dowodéw w ramach

zabezpieczenia dowodéw w rozumieniu K.p.c. (wniosek z art. 286".1 p.1 p.w.p. nalezy rozpoznaé w trybie art. 310-315
K.p.c. z odrebnoéciami wynikajacymi z art. 286" p.w.p.). W zakresie $rodkéw tymczasowych i zabezpieczajacych

ustawodawca postanowil wykonaé¢ dyrektywe przez okre$lone w art. 286" p.w.p. modyfikacje postepowania
zabezpieczajgcego z K.p.c.



Natomiast instytucja zadania od naruszyciela prawa informacji niezbednych od sformutowania roszczen procesowych
nie byla znana polskiemu prawu. Ustawodawca nie zdecydowal sie na wprowadzenie do K.p.c. odrebnej procedury
shuzacej realizacji prawa do informacji, lecz zdecydowal sie na poddanie wniosku o nakazanie udzielenia informacji

procedurze udzielenia zabezpieczenia. Swiadczy o tym zwrot "o zabezpieczenie roszczeh" w art. 286".1 p.2 p.w.p.,
aczkolwiek udzielenie informacji nie ma stuzy¢ wykonaniu wyroku uwzgledniajacego okreslone roszczenie, lecz ma
dopiero ulatwi¢ uprawnionemu sformulowanie roszczen - w Dyrektywie 2004/48/WE jest to instytucja odrebna od
zabezpieczenia roszczen uprawnionego.

Biorac powyzsze pod uwage warunkiem koniecznym nakazania obowigzanemu udzielenia informacji jest

uprawdopodobnienie naruszenia prawa ochronnego przez obowigzanego (art. 730(( g K.p.c.). Nalezy jednak
pamietac¢, ze z naruszenia prawa ochronnego wprost wynika tylko roszczenie o zaniechanie naruszen (art. 296.1
p-w.p.). Do dochodzenia wydania korzys$ci osiagnietych z naruszenia lub naprawienia szkody konieczne jest wykazanie
osiagnietych korzyscilub doznanej szkody. Prawo do informacji stuzy wlasnie oszacowaniu korzysci osiggnietych przez
obowiazanego z wprowadzania do obrotu wyrobéw naruszajacych prawo ochronne. Zatem nalezaloby rozwazy¢, czy
do Zadania udzielenia informacji - niemal zawsze stanowiacych tajemnice handlowa obowiazanego - na podstawie
art. 8.1 Dyrektywy nie jest konieczne uprzednie uzyskanie orzeczenia stwierdzajacego naruszenie prawa ochronnego
(wyroku nakazujacego zaniechanie naruszen) lub przynajmniej wniesienie pozwu o nakazanie zaniechania naruszen.
Art. 8.1 Dyrektywy ustanawia mozliwo$¢ nakazania udzielenia informacji "w kontekScie postepowania sadowego
dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej", co wskazuje, ze warunkiem koniecznym uzyskania sagdowego
nakazu udzielenia informacji jest przynajmniej wszczecie procesu o naruszenie prawa ochronnego, co w niniejszej

sprawie nie mialo miejsca. Art. 286U V) 1 p.w.p. przewiduje mozliwoé¢ zgdania udzielenia prawa do informacji

przed wytoczeniem powodztwa o naruszenie prawa ochronnego, co nie stanowi naruszenia Dyrektywy 2004/48/
WE, gdyz takim naruszeniem byloby tylko ograniczenie prawa do informacji w stosunku do art. 8 Dyrektywy.
Niemniej jednak w razie zgdania ujawnienia informacji przed wytoczeniem powo6dztwa o zaniechanie naruszen

nalezy wymagac¢ od uprawnionego szczeg6lnej starannoéci w uprawdopodobnieniu (art. 2861 4 P.3 p.w.p. wymaga
wysokiego prawdopodobiefistwa tylko w przypadku skierowania zadania ujawnienia informacji przeciwko osobom
trzecim) - wg post. SA we Wroclawiu z 29 marca 2012r. do nakazania udzielenia informacji konieczne jest "uzyskanie
prawdopodobienstwa graniczacego z pewnoscia" (I.ACz.552/12, Lex 1130921), zob. takze post. SA w Krakowie z 11
stycznia 2012r., I.ACz.1906/11 (niepubl.).

Poréwnanie dolaczonych do wniosku zdje¢ k. oferowanych przez obowiazanego z zastrzezonym znakiem
uprawnionego nie daje podstaw do uznania za uprawdopodobnione, ze znak "A." jest podobny do znaku uprawnionego
"A." w stopniu stwarzajacym ryzyko wprowadzenia odbiorcoéw w blad (art. 296.2 p.2 p.w.p.). Uzycie stlowa "A." moze
przynosi¢ uzywajacemu korzy$¢ w postaci zwrocenia uwagi na oferte oséb znajacych znak "A.", lecz nie oznacza to
ryzyka wprowadzenia w blad. Réznica jednej litery powinna wystarczy¢ do unikniecia ryzyka wprowadzenia w blad,
jezli oferta k. oznaczonych stowem "A." nie zawiera innych elementéw upodabniajgcych je do k. uprawnionego. Sposéb
pisania slowa "A." [np. k.74] w niczym nie przypomina ksztaltu zastrzezonego znaku graficznego [k.53].

Obowiazek udzielenia uprawnionemu informacji majacych na celu obliczenie korzy$ci obowigzanego ze sprzedazy k.
jest zbyt powazna ingerencja w prawa obowigzanego, aby w uproszczonym postepowaniu o udzielenie informacji sad
stwierdzal, ze samo podobienstwo stéw - bez podobienstwa ksztaltu napisu, ew. kolorystyki lub innych elementéow
- narusza prawa ochronne. Uprawniony moze pozwal obowiazanego o zakazanie wprowadzania do obrotu k.
oznaczonych slowem "A.". W razie uzyskania wyroku uwzgledniajacego takie zadanie (lub nawet w toku procesu)
uprawniony bedzie mogt ponowi¢ wniosek o udzielenie informacji.

zabezpieczenie dowodow

Do zabezpieczenia dowodéw na podstawie art. 286'.9 p.w.p. z przepisoéw o postepowaniu zabezpieczajacym stosuje sie

tylko art. 733, 742 i 744-746 K.p.c. Jednakze art. 286".8 p.w.p. jest samoistna podstawg zaskarzalnoéci postanowienia



w przedmiocie zabezpieczenia dowodéw (zob. post. SN z 9 wrzeSnia 1997r., 1.CZ.95/97, Lex 507987, na tle
analogicznego art. 80.7 Pr.aut. [obecnie art. 80.5]), a tym samym podstawa uwzglednienia wniosku o sporzadzenie
uzasadnienia (art. 357 § 1 K.p.c.).

wlasciwosé sqdu

Sad przeoczyl, ze na podstawie art. 95 rozp. Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
oraz art. 16 § 5 p.3 u.s.p. do rozpoznania niniejszego wniosku wylacznie wlasciwy byl SO w Warszawie.



