Sygn. akt I ACz 552/12

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2012 r.

Sad Apelacyjny we Wroclawiu — Wydzial I Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy Sedzia SA: Jan Gibiec
Sedzia SA: Malgorzata Bohun
Sedzia SA: Iwona Biedron (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wroclawiu
sprawy z wniosku uprawnionego Fundagji (...) w G.

przy udziale obowiazanego (...) Sp. z 0.0. Sp. kom. we W.

o udzielenie informacji

na skutek zazalenia obowigzanego

na postanowienie Sagdu Okregowego we Wroctawiu

z dnia 8 lutego 2012 r. sygn. akt X GCo 244/11

postanawia:

I. zmienié zaskarzone postanowienie w pkt I w ten sposob, ze wniosek oddalié¢ oraz w pkt III w
ten sposob, ze zasadzi¢ od Fundagji (...) w G. na rzecz (...) spotki z o.0. spolki komandytowej we W.
kwote 394 zl tytulem zwrotu kosztow postepowania,

II. zasqdzié od Fundagji (...) w G. na rzecz (...) spoltki z o.o. spotki komandytowej we W. kwote 210
zl tytutem zwrotu kosztow postepowania zazaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy we Wroclawiu zobowigzal obowigzanego (...) Sp. z 0.0. Sp. kom. do
udzielenia uprawnionemu Fundacji (...) nastepujacej informacji:

- 0 iloéci i cenach nabytych, otrzymanych lub zaméwionych a takze zbytych przez obowigzanego w okresie od dnia
20.10.2010 r. do dnia udzielenia informacji napojéw energetyzujacych opatrzonych oznaczeniem (...), w tym w
szczegoblnosci oznaczeniem (...), pochodzacych od spolki (...) Sp. z 0.0. w Z.,

- informacji obejmujacych firmy (nazwy) i adresy dostawcow napojoéw energetyzujacych, pochodzacych od spoékki (...)
Sp. z 0.0. w Z., opatrzonych oznaczeniem (...), w tym w szczegblnoSci oznaczeniem (...), dostarczonych obowigzanemu
w okresie od dnia 29.10.2010 r. do dnia udzielenia informacji.



Sad Okregowy nadto oddalil wnioski obowigzanego oraz zasadzil od obowiazanego na rzecz uprawnionego kwote 100
z} tytulem zwrotu kosztow postepowania.

Sad Okregowy uznal, Ze norma z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowe;j (dalej
pwp) ma zastosowanie do wszystkich naruszen prawa ochronnego stypizowanych w art. 296 ust. 2 pwp, za$ zgodnie z
art. 296 ust. 3 pwp, z roszczeniami o ktorych mowa w art. 296 ust. 1 pwp mozna wystapié réwniez przeciwko osobie,
ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towary, jezeli nie pochodza od uprawnionego lub od osoby,
ktéra miala zezwolenie na uzywanie znaku.

Sad Okregowy przyjal, ze istnieje wysokie prawdopodobienistwo, ze (...) sp. z 0.0. w Z., uzywajac do oznaczania napojow
energetycznych znaku towarowego (...) narusza przyshugujgce uprawnionemu prawo ochronne na znak towarowy (...),
z uwagi na wystapienie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad. W konsekwencji uznal, ze obowiazany wprowadzajac
do obrotu napoje energetyczne opatrzone znakiem (...) przez osobe trzecig, jest podmiotem wobec ktorego uprawniony
moze wystgpié¢ z roszczeniami, o ktérych mowa w art. 296 ust. 1 pwp w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, a zatem
jest legitymowany biernie w postepowaniu uregulowanym przepisami art. 286 (1) ust. 1 pkt 2 pwp i ma obowiazek
udzielenia uprawnionemu informacji okreslonych we wniosku. Dodatkowo Sad Okregowy wskazal, ze w sprawie nie
doszto do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 155 pwp. Sad Okregowy nie uwzglednit
wniosku obowiazanego w zakresie uzaleznienia wykonania postanowienia od zlozenia przez uprawnionego kaucji oraz
wyznaczenia terminu do wniesienia pisma wszczynajacego postepowanie, uznajgc, ze w sprawie nie majg zastosowania
przepisy art. 739 § 1 k.p.c. oraz art. 733 k.p.c., przyjal rowniez, ze brak jest podstaw do wezwania do udzialu w sprawie
na podstawie art. 84 k.p.c. (...) sp. z0.0. w Z..

W zazaleniu na powyzsze postanowienie obowigzany zarzucik:

1. naruszenie art. 229 k.p.c., art. 230 k.p.c. w zw. z art. 286 (1) ust. 1 pkt 2 pwp poprzez uznanie za bezsporny
fakt, ze obowigzany oferuje w swoich sklepach i wprowadza do obrotu napoje energetyczne opatrzone znakiem (...)
wyprodukowane przez (...) Sp. Z 0.0. W Z.,

2. naruszenie przepiséw prawa materialnego poprzez przyjecie, ze Obowigzany wprowadza do obrotu w rozumieniu
art. 296 ust. 3 pwp napoje energetyczne opatrzone znakiem (...) wyprodukowane przez (...) sp. Z 0.0. w Z;

3. naruszenie przepisébw prawa materialnego poprzez przyjecie, ze art. 286 ' ust. 1 pkt 2 pwp ma zastosowanie do
osoby, o ktérej mowa w art. 296 ust. 3 pwp,

4. naruszenie przepiséw postepowania ( art. 286 * ust. 1 pkt 2 pwp) poprzez brak wykazania, iz istnieje wysokie
prawdopodobienstwo naruszenia przez obowigzanego prawa ochronnego na znak towarowy (...),

5. naruszenie przepisbw prawa materialnego poprzez przyjecie, ze art. 296 ust. 3 kpc odnosi sie do sytuacji
podobienstwa znakéw towarowych,

6. naruszenie przepiséw prawa materialnego ( art. 296 ust. 1i 2 pwp) oraz przepiséw postepowania ( art. 286 " ust. 1 pkt
2 pwp) poprzez przyjecie, iz zachodzi wysokie prawdopodobienstwo naruszenia przez (...) sp. z 0.0. prawa ochronnego
na znak towarowy (...),

7. mnaruszenie art. 286 ' ust. 4 pwp w zwigzku z art. 261 § 2 kpc poprzez nieuwzglednienie zlozonego przez
obowigzanego o$wiadczenia o uchyleniu sie od obowiazku udzielenia informacji zadanych przez uprawnionego,

8. naruszenie przepiséw postepowania poprzez nieusuniecie brakow formalnych wniosku uprawnionego, to jest
naruszenie art. 130 kpc w zwigzku z art. 13 § 2 kpe w zwigzku z art. 736 § 1 pkt 1 kpe w zwigzku z art. 286 * ust. 1
pkt 2 pwp,



9. naruszenie przepiséw postepowania poprzez brak wyznaczenia kaucji oraz brak wyznaczenia terminu do zlozenia

powddztwa, to jest naruszenie art. 739 § 1 kpc oraz art. 733 kpc w zwigzku z art. 286 * ust. 1 pkt 2 pwp.

W oparciu o powyzsze zarzuty obowigzany wniost o zmiane zaskarzonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku
uprawnionego oraz zasadzenie na rzecz skarzgcego kosztow postepowania ewentualnie o zmiane pkt II zaskarzonego
postanowienia poprzez:

a) uzaleznienie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od zlozenia przez uprawnionego kaucji w
wysokoSci 10.000.000,00 (slownie: dziesieé¢ milion6w) zlotych na zabezpieczenie roszczenn Obowigzanego powstatych
w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu;

b) wyznaczenie uprawnionemu 10-dniowego terminu, w ktérym pismo wszczynajace postepowanie powinno byé
wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Zazalenie podlega uwzglednieniu.

Regulacja przewidziana w art. 286 (1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemyslowej (j.t. Dz. U.
Z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej pwp) wprowadzila przeciwko potencjalnemu sprawcy naruszenia prawa
ochronnego lub wobec osoby trzeciej o jakiej mowa w ust. 3 art. 286 (1) pwp, roszczenie o ujawnienie informacji jeszcze
przed wniesieniem powodztwa. Przestanka uwzglednienia wniosku jest m.in., aby naruszenie prawa ochronnego
bylo wysoce prawdopodobne. Nalezy zauwazy¢, ze uzyte przez ustawodawce sformulowanie, jest odmienne od
sformulowania uzytego w art. 730 (1) k.p.c., co przesadza o tym, ze nie jest wystarczajgce, aby osoba wnoszgca
o udzielenie informacji w trybie art. 286 (1) pwp jedynie uprawdopodobnila roszczenie, lecz chodzi o uzyskanie
prawdopodobienistwa graniczacego z pewnoscia, ze jej roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia jest zasadne.

Jak wynika z twierdzen uprawnionego, potencjalnym sprawca naruszenia prawa ochronnego przyslugujacego
uprawnionemu do znaku towarowego (...) jest osoba trzecia (...) sp. z 0.0. w Z., natomiast obowigzany wprowadza do
obrotu towary oznaczone znakiem podobnym do chronionego znaku towarowego.

Wobec tego, ocena wysokiego prawdopodobienstwa naruszenia prawa ochronnego winna wiazac¢ sie z ocena, czy
osoba trzecia (...) sp. z 0.0. w Z. oznaczajac produkowane przez siebie napoje energetyczne znakiem (...), narusza
prawo ochronne przystugujacego uprawnionemu do znaku towarowego (...). Sad Okregowy uznajac, ze takie wysokie
prawdopodobienstwo wystepuje, zupelie pominat ustalona w sprawie okoliczno$¢, ze osoba trzecia (...) sp. z 0.0. w
Z. uzyskala prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny (...) m.in. dla napojéw energetycznych oraz prawa
ochronne na znaki towarowe (...) i (...) dla napojow bezalkoholowych.

Zgodzié nalezy sie z uprawnionym, ze sam fakt uzyskania prawa ochronnego przez (...) sp. z 0.0. w Z. nie przesadza,
ze do naruszenia praw uprawnionego nie doszlo. Jednak zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie,
ze posiada on zdolno$¢é odrozniajaca ( art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) oraz ze osoba na ktoérej rzecz doszlo do rejestracji
znaku, jest uprawniona do jego uzywania. Nie ma przeszkod, zeby w postepowaniu sgdowym w sprawie dotyczacej
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na uzytek tego postepowania, dowodzi¢, ze zarejestrowany znak
towarowy nie ma zdolnoSci odrozniajacej a korzystanie z niego moze wprowadzaé odbiorcow w blad co do pochodzenia
towar6ow (ak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 5.02.2010 r., III CSK 120/09 LEX nr 585820 ). Natomiast nie
mozna przyjac, ze w ramach niniejszego postepowania w sposéb wysoce prawdopodobny to domniemanie zostalo
podwazone. Uprawniony przyjal bowiem, ze sam fakt rejestracji znakow towarowych przez osobe trzecia jest bez
znaczenia w sprawie i w istocie zaniechal proby podwazenia wskazanych wyzej domnieman. Podzieli¢ tez trzeba
stanowisko skarzacego, ze nawet z twierdzen uprawnionego wynika, ze pomiedzy nim a osobg trzecig (...) sp. z 0.0. w
Z. toczy sie spor na tle umowy promocyjnej, przy czym nie ulega watpliwosci, ze w ramach niniejszego postepowania



Sad nie dysponowal pelnym materialem dowodowym — chocby np. aneksami do umowy promocyjnej, pozwalajacym
na stanowczg ocene zasadno$ci stanowiska zajmowanego przez strony tego sporu.

Uznanie, ze w sprawie nie zostalo wykazane z wysokim prawdopodobienstwem, ze do naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy (...) doszlo, przesadza o konieczno$ci zmiany zaskarzonego postanowienia poprzez oddalenie
wniosku uprawnionego w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. wzw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 286 (1) pkt 2 pwp.

Powyzsze sprawia, ze zbedne staje sie odniesienie sie do pozostalych zarzutow zazalenia.

Konsekwencja zmiany zaskarzonego postanowienia w czeéci dotyczacej pkt I byla rowniez modyfikacja rozstrzygniecia
o kosztach postepowania, zawartego w punkcie III zaskarzonego postanowienia. Ostateczny wynik postepowania
uzasadniat zwrot kosztow od uprawnionego ( art. 98 § 1 k.p.c. i art. 98 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Zasadzona
z tego tytulu w postepowaniu przed Sadem pierwszej instancji kwota 394 zl obejmowala oplate od pelnomocnictwa
( 34 zD) oraz wynagrodzenie pelnomocnika ( 360 zl) obliczone na podstawie przepiséw § 10 ust. 1 pkt 2 wzw. z §
5 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28.09.2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Obowiazanemu, ktéry wygral postepowanie zazaleniowe,
nalezal sie tez zwrot kosztow tego postepowania ( art. 98 § 1 k.p.c. i art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c,,
art. 397 § 2 k.p.c.iart. 13 § 2 k.p.c.). Na zasadzona z tego tytulu kwote 210 zt zlozyly sie: oplata od zazalenia w kwocie
30 zl, oraz wynagrodzenie pelnomocnika w kwocie 180 zl, obliczone na podstawie przepisoéw § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z
§ 51§ 12 ust. 2 pkt 2 cyt. Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci.
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