Sygn. akt XXII GWo 66/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2014 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jezowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014 r. w Warszawie
z wniosku C GmbH z siedzibg w M (Republika Federalna Niemiec)
z udziatem J sp6tki z 0.0. w K

- 0 zobowigzanie do udzielenia informaciji

postanawia:

1. zobowigzac¢ | spétke z ograniczong odpowiedzialnosciag w K do udzielenia € GmbH w M

informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji perfum, wod toaletowych lub perfumowanych

oznaczonych stowno-graficznym wspdélnotowym znakiem towarowym COIVin K,ein nr
79707 lub stownym znakiem towarowym Chloé nr 3683661, poprzez wskazanie firm (nazw),
adresow dostawcéw tych towardw, iloSci otrzymanych i/lub zamoéwionych od tych dostawcéw
towaréw w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, a takze cen uiszczonych tym
dostawcom za te towary, w odniesieniu do towardw,

a. ktorych bezposredni dostawcy majg miejsce zamieszkania lub siedzibe poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub majgc miejsce zamieszkania lub siedzibe na
tym terytorium nie naleza do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej C GmbH,

b. nabytych i oferowanych w opakowaniach, na ktérych indywidualny kod identyfikacyjny
zostat zakryty, przerobiony lub zostat z nich usuniety,

za okres od dnia 7 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.;
2. w pozostatej czeSci wniosek oddali¢;

3. zasadzi¢ od J spdétki z ograniczong odpowiedzialno$cig w K na rzecz € GmbH w M kwote 957

(dziewiecset piecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIIGWo 66/13

UZASADNIENIE

7 XI 2013 r. spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig prawa niemieckiego C GmbH z
siedzibg w M wniosta o:
- zobowigzanie J spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia w K do udzielenia jej informacji o

pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaroéw, tj. perfum, wéd toaletowych lub perfumowanych

oznaczonych wspdlnotowym stowno-graficznym znakiem towarowym COIVIn K|e|n
nr 000079707 lub stownym znakiem towarowym Chloé nr 003683661, poprzez wskazanie firm
(nazw), adreséw dostawcow tych towardw, ilosci otrzymanych i/lub zamdéwionych od tych
dostawcow towarow oznaczonych ww. znakami towarowymi, a takze cen uiszczonych tym

dostawcom za te towary, ewentualnie o:

- zobowigzanie J do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw takich
jak: Calvin Klein Euphoria, poj. 30 ml, z kodem identyfikacyjnym K1 7504716267, Calvin Klein
Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem identyfikacyjnym G1 7503768268, Calvin Klein Beauty,
poj. 100, z kodem identyfikacyjnym F1 7503384939, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50
ml, z kodem identyfikacyjnym H1 7503985617, oznaczonych stowno-graficznym znakiem

towarowym COIVIn Kleln nr 000079707, poprzez wskazanie firm (nazw), adreséw
dostawcow tych towarow, ilosci otrzymanych i/lub zaméwionych od tych dostawcéw towardéw

oznaczonych ww. znakiem towarowym, a takze cen uiszczonych tym dostawcom za te towary;

- zobowigzanie J do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw: Chloé
Intense, 50 ml, Chloé Love, 50 ml, Calvin Klein Euphoria,30ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 m],
Calvin Klein Euphoria, 30 ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, oznaczonych stownym znakiem

towarowym Chloé nr 003683661 Ilub stowno-graficznym znakiem towarowym

COIVIH K|e|n nr 000079707, w ktérych przerobiono/zastonieto oryginalny kod
identyfikacyjny poprzez wskazanie firm (nazw) i adreséw dostawcéw tych towardéw, a takze

wskazanie cen uiszczonych za te towary.

W przypadku jej zobowigzania do udzielenia informacji, wniosta o zagrozenie spotce J
nakazaniem zaptaty uprawnionej kwoty 3.000 zt za kazdy dzien naruszenia obowigzku oraz o
zwrot kosztow postepowania. (k.2-156) Na rozprawie 2 XII 2013 r. wyjasnita, ze zadanie
udzielenia informacji dotyczy okresu od 7 XI 2011 r.do 7 XI 2013 r. (k.325)



J spétka z o.0. w K zazadata oddalenia wniosku i zasgdzenia na jej rzecz kosztéw

postepowania. (k.181-319)

Sad ustalil, Ze:

C GmbH jest producentem perfum, wod toaletowych i perfumowanych uprawnionym do
uzywania na catym $wiecie oraz do wnoszenia i popierania we wlasnym imieniu wszystkich

wnioskéw /powddztw zwigzanych z naruszeniem praw do:

- stowno-graficznego  wspoélnotowego  znaku  towarowego CGIVin Klein
zarejestrowanego 27 X 1998 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod
numerem 797707, chronionego do 1 IV 2016 r. m.n. dla towaréw w klasie 3 Kklasyfikacji
nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego

z rejestracji C z siedzibg w N (poprzednio W, USA);

- stownego wspolnotowego znaku towarowego CHLOE zarejestrowanego 21 IX 2005 r. pod
numerem 3683661, chronionego do 5 III 2014 r. m.in. dla towaréw w Kklasie 3 klasyfikaciji
nicejskiej (perfum, wéd toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez
uprawnionego z rejestracji C w P. (dowo6d: wydruki z bazy OHIM i Swiadectwa rejestracji k.24-

28, 39-52, oswiadczenia k.29-38, 53-68)

Dziatalno$¢ handlowa C GmbH jest realizowana w ramach miedzynarodowej grupy C, do
ktorej nalezy m.in. C spétka z o.0. wW. Towary w opakowaniach opatrzonych znakami
towarowymi CALVIN KLEIN i Chloé wprowadzane s3 do obrotu w oparciu o selektywny system
dystrybucji, zzastosowaniem jednolitych wzorcéw umownych, zawierajgcych ograniczenia
terytorialne, ktére naktadajg zakaz nabywania lub zbywania towaréw opatrzonych znakami i
CALVIN KLEIN i Chloé przez dystrybutoréw z EOG dystrybutorom spoza EOG, a takze przez
dystrybutoréw spoza EOG dystrybutorom z EOG.

Uprawniona dba o wizerunek swych znakéw i o wysoka jako$¢ oferowanych towaréw.
Dazy do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardéw obstugi. Sprzedaz odbywa sie za
posrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, ktére zobowigzane sg do szczegolnej dbatosci
o renome znakow CALVIN KLEIN i Chloé oraz luksusowy charakter towaréw nimi opatrzonych.
Partnerzy handlowi uprawnionej maja obowigzek spetnienia wysokich wymogdéw
organizacyjnych i gwarantowania $wiadczenia ustug na najwyzszym poziomie, m.in.co do
lokalizacji, dziatan marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej
jakosci standardéw obstugi klienta. (dowdd: umowa dystrybucyjna k.69-80, 364-390, wydruki
ze strony internetowej k.292-311, osSwiadczenia k.391-393, 399-400) Obowigzana nie jest

partnerem handlowym uprawnionej. (bezsporne)



C GmbH umieszcza na kazdym oferowanym przez siebie produkcie kod identyfikacyjny
lub numer partii, co umozliwia jej wycofanie wadliwego towaru z rynku, jak rowniez zwalczanie
naruszen znakéw towarowych zwigzanych z niedozwolonym importem towaréw spoza EOG i
ich wprowadzaniem do obrotu, bez zgody uprawnionej, na tym terytorium. Znaczna czesé
wyrobow perfumeryjnych ze znakami towarowymi CALVIN KLEIN iChloé opatrzona jest
kodem identyfikacyjnym, nadawanym indywidualnie pojedynczym egzemplarzom produktu.
Kod ten, sktadajacy sie z dziesieciu cyfr, poprzedzonych kombinacjg literowo-liczbowsa,
umieszczany jest na spodzie opakowania tekturowego, a w niektorych przypadkach rowniez na
spodzie szklanej buteleczki zawierajgcej produkty perfumeryjne CALVIN KLEIN i Chloé.
(dowod: oswiadczenia k.399-400)

Obowiazana, za posrednictwem strony internetowej www.drogeriahebe.pl i placowek

handlowych - drogerii HEBE, na terenie catej Polski prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w
zakresie sprzedazy perfum, wod toaletowych i perfumowanych. (dowéd: wydruki ze wydruki ze
strony internetowej drogeriahebe.pl k.84-96 - brak dowodu przeciwnego) W jej ofercie znajduja
sie towary oznaczone znakami towarowymi CALVIN KLEIN i Chloé wprowadzone na rynek EOG
bez wiedzy i zgody uprawnionych. Zakupione od obowigzanej produkty: Calvin Klein Euphoria,
poj. 30 ml, z kodem identyfikacyjnym K1 7504716267, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50
ml, z kodem identyfikacyjnym G1 7503768268, Calvin Klein Beauty, poj. 100, z kodem
identyfikacyjnym F1 7503384939, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem
identyfikacyjnym H1 7503985617 zostaly =zidentyfikowane przez uprawniong jako
wprowadzone po raz pierwszy do obrotu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Péinocnej i w Hong
Kongu. Ponadto, na opakowaniach oferowanych przez obowigzang wyrobow perfumeryjnych:
Chloé Intense, 50 ml, Chloé Love, 50 ml], Calvin Klein Euphoria, 30ml, Calvin Klein Euphoria Men,
50 ml, Calvin Klein Euphoria, 30 ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, kody identyfikacyjne
zostaty usuniete, przerobione lub zastoniete w sposéb uniemozliwiajgcy odczytanie
pierwotnego numeru i zidentyfikowanie towaru, jak chodzi o jego wytworzenie i miejsce
wprowadzenia do obrotu. (dowdd: faktury k.97, 99, 101, 118, 121, 124, 127, 141, 144, 147,
fotografie k.98, 100, 102, 119-120, 122-123, 125-126, 128-129, 142-143, 145-146, 148-149,

korespondencja elektroniczna i oswiadczenia k.103-117, 150-153)

Sad zwazyl:

Przepis art. 13 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego stanowi w ust. 1, Ze wspolnotowy znak towarowy nie
uprawnia wtasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu w EOG pod tym znakiem przez wtasciciela lub za jego zgoda.
Ograniczenie to bazuje jednak na stanowczym stwierdzeniu, Ze to do uprawnionego nalezy

decyzja o pierwszym wprowadzeniu towaru ze znakiem do obrotu w okre$lonym czasie i


http://www.drogeriahebe.pl/

miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 16 VII 1998 r. w sprawie C-
355/96 Silhouette, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20 XI
2001 r. w potaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff, z 14 VII 2011 r. w
sprawie C-46/10 Viking Gas). Takze w wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Trybunat
uznal, Ze wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy
wtasciciel udzielit - w sposéb wyrazny - zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarow, w

stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie.

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zosta¢ wyrazona w sposéb pozytywny
(consent must be expressed positively), a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej
zgody musza jednoznacznie Swiadczy¢ o tym, ze uprawniony zrzek! sie jakiejkolwiek intencji
wykonywania swego prawa wylgcznego. Zgody takiej nie mozna stwierdzi¢ tylko na tej

podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowat wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych
na rynek poza EOG, Ze sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewnatrz EOG,

b. towary nie s3 oznaczone ostrzezeniem, informujacym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

c. uprawniony przenidst wilasnos¢ towaréw, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez
zadnego zastrzezenia umownego, oraz ze, wedtug prawa wilasciwego dla danej umowy,
przeniesione prawo witasnosci obejmuje, przy braku takich zastrzezen, nieograniczone

prawo odsprzedazy lub, w koncu, prawo dalszej sprzedazy towaréw wewnatrz EOG.

Udzielajagc odpowiedzi na pytanie sagdu krajowego, w wyroku wydanym w potgczonych
sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss &
Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunat
stwierdzil, ze dla wyczerpania praw wylgcznych nie ma znaczenia fakt, Ze importer towaréow
opatrzonych znakiem towarowym nie jest $§wiadomy, iZ uprawniony z prawa ochronnego
sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towaréw na rynek wewnatrz EOG lub ich sprzedazy na tym
obszarze przez podmioty inne niZz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani
sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie natozyli na osoby nabywajgce od nich towary ograniczen
umownych, chociaz zostali o takiej koniecznos$ci poinformowani przez uprawnionego. (por.
takze T. Sieniow Rozktad ciezaru dowodu w sprawach importu réwnolegtego LEX 53006, ].
Sozanski Wtasnos¢ intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo luris,

Warszawa 2008, s.115).

Tylko wiec pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygajacym Kkryterium
przesadzajagcym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-
244/00 LEX) Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w
sposob wyrazny lub dorozumiany, musi zosta¢ udowodniona przez przedsiebiorce, ktéry sie na
nig powotuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Zino

Davidoff i Levi Strauss oraz pkt 34 wyroku w sprawie Van Doren). Do wyczerpania prawa


http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"db_name":"lp","lo_query_json":"[/"eql/",/"DOK_NR/",/"381125/"]"},{}]

wzgledem kwestionowanych produktéw nie wystarczy takze zgoda na wprowadzenie do obrotu
produktéw z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu
do konkretnych egzemplarzy. (por. wyrok w sprawie C-173/98) W przypadku wprowadzenia
towaréw do obrotu poza obszarem wspdlnotowym nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania
prawa wyltacznego, w zwigzku z tym powotywanie sie przez pozwanego na taka okoliczno$¢ nie

jest skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro v. Diesel)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wtlascicielowi prawo wylacznego i niezaktdconego
uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania
w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub
ustug (ust.1a), to jest takiego, ktére powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupelnien -
wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne réznice,
ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III

2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Z identyczno$cig znakdw mamy do czynienia takze wowczas, gdy umieszczony na
opakowaniu towaru znak uzupelniony jest o dodatkowe elementy, choéby nawet wraz z nimi byt
on odrebnie zarejestrowany. W przypadku kosmetykéw jest to zresztg powszechng praktyka
rynkowa. Oznaczenie towardw identycznych z tymi dla jakich zostaty zarejestrowane znaki
CHLOE i CALVIN KLEIN jako CHLOE LOVE, CHLOE INTENSE, CALVIN KLEIN BEAUTY, CALVIN
KLEIN EUPHORIA, CALVIN KLEIN EUPHORIA FORBIDDEN i CALVIN KLEIN EUPHORIA MAN
stanowi zatem naruszenie zdefiniowane w art. 9 ustla rozporzadzenia, cho¢by nawet
oznaczenia CHLOE LOVE, CHLOE INTENSE i CALVIN KLEIN EUPHORIA byly przedmiotem
odrebnej rejestracji, co jednak nie zostato udowodnione w tym postepowaniu w odniesieniu do
wszystkich oznaczen, a wylacznie do znaku stowno-graficznego LOVE, Chloé (k.421-423).
Elementy stowne LOVE i INTENSE oraz BEAUTY, EUPHORIA, EUPHORIA FORBIDDEN i
EUPHORIA MAN dodane do znakéw CHLOE i CALVIN KLEIN nie majg wptywu na uznanie, Ze

zaré6wno uprawniona jak i obowigzana uzywaja tych wtasnie znakéw. Odnosi sie to szczegdlnie

do znaku COIVID Kleln , ktory uzywany jest w postaci stowno-graficznej w jakiej zostat
zarejestrowany. (por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 18 VII 2013 r. w

sprawie C-252/12 Specsavers)

Skutki  wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) W celu
zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;



b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
C. przywéz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje
zakazujacg pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa

krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)

Art. 101 zobowiazuje sady do uzupetniajgcego stosowania do wspdélnotowych znakéw
towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepiséw prawa krajowego, w tym
procesowych, obowigzujacych w sprawach dotyczacych ochrony znaku krajowego. (ust.3)
Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa cztonkowskiego moze by¢, w odniesieniu do
wspdlnotowego znaku towarowego, ztoZzony wniosek o zastosowanie srodkow tymczasowych
(w tym zabezpieczajgcych), jakie, na mocy prawa tego panstwa, stosuje sie do znaku krajowego.
(ust.1) W niniejszej sprawie znajda przeto zastosowanie przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej, ktorej art. 296 ust. 1 stanowi, ze osoba, ktérej prawo do znaku
towarowego zostalo naruszone moze zada¢ od osoby, ktora naruszyta to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia
rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Uprawnionemu do wspdlnotowego znaku

towarowego stuza wiec takze zadania okres$lone w art. 2861 p.w.p.

Whbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktéorym
mowa w ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie
tylko nie musi, ale czesto nawet nie moze sformutowac roszczen, z ktéorymi ewentualnie w
przysztos$ci wystapi na droge sadowg. Moga to by¢ zaréwno sankcje zakazowe okres$lone w art. 9
ust. 2 rozporzadzenia, jak i roszczenia z art. 296 ust. 1 p.w.p.,, m.in. o odszkodowanie i zwrot
korzysci nienaleznie uzyskanych przez naruszyciela. Realizacja przyznanego uprawnionemu
prawa dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci okreslonego
podmiotu z tytulu naruszenia przezen praw wlasnosci przemystowej. Uzyskane informacje
pozwola na podjecie decyzji co do wystgpienia wzgledem naruszyciela (lub naruszycieli) z
odpowiednimi roszczeniami. Nie moze by¢ w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni
mozliwosci wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po uptywie zakre$lonego
przez sad, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) ani o rozliczeniu kosztow w
orzeczeniu konczgcym postepowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje sie odpowiednio tylko do
zabezpieczenia dowodow - ust. 9 art. 286! p.w.p.) Zasadniczym warunkiem uwzglednienia
roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa
wtlasnosci przemystowej, w tym przypadku praw wytacznych na znaki towarowe CALVIN KLEIN
i CHLOE.



Aby dokona¢ prawidtowej interpretacji pojecia wysoce uprawdopodobnionego
naruszenia nalezy odwota¢ sie do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej,
ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, Ze panstwa cztonkowskie zapewniajg, Ze, w kontekscie
postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej oraz w
odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne Zadanie, wtasciwe organy sadowe moga
nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug
naruszajgcych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakgkolwiek inng

osobe.

Nalezyte uprawdopodobnienie (niekoniecznie udowodnienie) naruszenia uzasadnia
uznanie, Ze uprawnionemu stuza zadania okreslone w art. 286! p.w.p., zgodnie z ktérym,
sad wtasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wtasnosci przemystowej miejsca, w
ktéorym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktéorym znajduje sie jego majatek, takze przed

wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdéZniej niz w terminie 3 dni od dnia ztoZenia w sadzie

lub 7 dni w przypadku sprawy szczegélnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa
ochronnego o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego do udzielenia
informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okre$lonych w art. 296 ust. 1, o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo ochronne, jezeli

naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te moga dotyczy¢

wytacznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentéow, wytworcéw, dystrybutoréw, dostawcéw oraz
innych poprzednich posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ustugi, ktére naruszaja prawo
ochronne, jak réwniez przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz
detaliczng tych towar6ow lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych
towarow lub ustug naruszajacych prawo ochronne, a takze cen uiszczonych za te towary lub

ustugi. (ust. 2.)

W przekonaniu Sadu, € GmbH moze skutecznie Zada¢ zobowigzania spétki J do
udzielenia informacji. Motywujac orzeczenie Sad postara sie odnies¢ do zarzutéw zgtoszonych
przez obowigzang w odpowiedzi na wniosek, o tyle, o ile mogg one mie¢ istotne znaczenie dla
rozstrzygniecia sporu. Nalezy jednak na wstepie wyjasni¢, ze konstrukcja postepowania
opartego na unormowaniu zawartym w art. 286! p.w.p. zaktada daleko idaca skrotowosé,
przektadajac nad pogtebiong analize okolicznosci sprawy i obowigzek dowodzenia kazdego z
elementéw naruszenia, jego uprawdopodobnienie (w wysokim stopniu) i szybko$¢

rozstrzygniecia.



Powotany przepis, implementujacy art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskie-go i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej
zmierza do zapewnienia uprawnionemu realizacji jego wylgcznosci i skutecznego zwalczania
naruszen. Prawa i interesy gospodarcze domniemanego naruszyciela, czesto konkurenta
rynkowego uprawnionego, sg gwarantowane w takim zakresie, w jakim wymaga tego ochrona
tajemnicy jego przedsiebiorstwa, nie moze to jednak prowadzi¢ do zanegowania prawa do
zadania udzielenia informacji w sytuacji, gdy okolicznosci sprawy wskazuja na to, iz doszto do

naruszenia praw do znaku towarowego.

Obowiazujacy od 2007 r. przepis art. 286! p.w.p. jest czesto stosowany przez sady i
jakkolwiek mozna mie¢ co do zawartego w nim uregulowania szereg watpliwosci to nie
uzasadniajg one wystgpienia z pytaniem prejudycjalnym dotyczacym jego zgodnosSci z art. 8
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej oraz z art. 34 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej, czy twierdzenia o jego niekonstytucyjnosci.

W ocenie Sadu, w znacznej czeséci oderwana od okolicznosci faktycznych, interpretacja
art. 286! p.w.p. dokonywana przez obowigzang zmierza wprost do generalnego zaprzeczenia
uprawnien wtasciciela znaku towarowego do uzyskania informacji koniecznych dla zwalczania
naruszen, a to wtasnie jest sprzeczne z celem powotanej dyrektywy. Decyzja Sgdu Apelacyjnego
w Warszawie podjeta w 2011 r. (w innym stanie faktycznym) o wystgpieniu z pytaniem
prejudycjalnym (k.267-271) nie jest wigzaca i nie moze decydowa¢ o uwzglednieniu wniosku w
tej sprawie. Uzasadniajgc wniosek obowigzana przedstawia przy tym wylgcznie teoretyczne
argumenty, ktére pomimo wieloletniego stosowania przez sady art. 2861 p.w.p. nie majg zadnego
odniesienia do zlej praktyki orzeczniczej, nie wskazujg na trudnosci lub sprzecznos¢ sadowej
interpretacji tego przepisu. Poza jej wtasnym przekonaniem, obowigzana nie odwotuje sie do
konkretéw mogacych przekonywaé, ze przepis ten nie powinien by¢ przez sady w ogole

stosowany, jako niekonstytucyjny i/lub sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

J przedstawia wytacznie te argumenty, ktére moga by¢ korzystne dla niej, pomijajac cel
unormowania i uksztalttowang praktyke orzecznicza. Pomija gwarancje ochrony tajemnicy jej
przedsiebiorstwa wynikajgce z ust. 3 art. 286! p.w.p., nie wyjasniajac przyczyn, dla ktérych
miataby ona by¢ niewystarczajaca dla zapewnienia intereséw, innych niZ nieujawnienie
uprawnionej informacji dotyczacych dziatan sprzecznych z prawem. Nalezy takze zauwazy¢, ze
obowigzana ograniczyta sie do zgtoszenia zastrzezen, nie formutujgc zadnych konstruktywnych
wnioskéw co do tego, jak ten przepis, jej zdaniem powinien i moze by¢ stosowany (wyktadany
zgodnie z cyt. dyrektyw3). Szereg jej zarzutoéw jest w sposéb oczywisty sprzecznych z trescia
kwestionowanego przepisu (np. dot. kosztow udzielenia informaciji), inne za$ nie znajduja
uzasadnienia ze wzgledu na mozliwos¢ jego wilasciwego stosowania przy uzyciu wyktadni

prounijnej, celowos$ciowej i systemowe;.



Obowigzana pomija takze, iz w krajowym porzadku prawnym przepis ten nie jest
jedynym, ktéry dla ochrony wtasnosci intelektualnej uprawnia do uzyskania informacji i
dokumentow. W realiach niniejszej sprawy obowigzana dysponowata wystarczajacym czasem i
miata zapewniong mozliwo$¢ przedstawienia twierdzen o faktach i zgloszenia wnioskéw
dowodowych, z czego jednak nie skorzystata. Nie moze zatem zasadnie twierdzi¢, Ze jej prawa

zostaty w jaki$ sposob naruszone formutg procedowania.

Sad nie jest przekonany, Ze odmowa udzielenia uprawnionej informacji bedzie zgodna z
prawem unijnym, stuzgc realizacji zasady swobodnego przeptywu towaréw. Obowigzana nie
stara sie nawet ttumaczy¢, dlaczego tak ma by¢ np. w sytuacji wielokrotnego usuwania lub
zakrywania koddw identyfikacyjnych, ktoérych naktadanie jest obowigzkiem producenta
wynikajacym z przepisow art. 19 ust. 1le rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1223/2009 z 30 XI 2009 r. dotyczqcego produktéw kosmetycznych oraz z art. 6 ust. 2 pkt 6
ustawy z 30 III 2001 r. o kosmetykach.

Zdaniem Sadu, przepis art. 286! p.w.p. moze i powinien by¢ stosowany, aby
zapewnic¢ uprawnionym ze wspolnotowych znakéw towarowych skuteczna ochrone, jaka

gwarantuje im Unia Europejska wydajac decyzje o rejestraciji.

Zarzuty i wnioski obowigzanej sg zbyt daleko idgce, dotycza réwniez kwestii, ktore nie sg
przedmiotem niniejszego postepowania (np. obowiagzki wynikajgce dla osoby niebedace;j
naruszycielem). Majg przewaznie og6lny charakter, nie odnoszac sie do faktoéw, ani nie
wskazujgc na takie konkretne dziatania uprawnionej, ktére dowodza naduzycia prawa, czy regut
uczciwej konkurencji. Sformutowanie motywéw odpowiedzi na wniosek, sprawiajacej wrazenie
teoretycznych rozwazan, a nie pisma procesowego sktadanego w konkretnej sprawie utrudnia, a
czasem wrecz uniemozliwia Sgdowi odniesienie sie do zgtoszonych w niej twierdzen i zarzutéw
dotyczacych konkretnych okolicznos$ci sprawy. W przekonaniu Sadu, rozwazania prawne o
charakterze ogo6lnym nie mogg zastepowac twierdzen o faktach, ktérych w stanowisku

obowigzanej zabrakto.

Sad nie podziela przekonania obowigzanej, Ze zgloszenie licznych zarzutéw i
wielokrotne ich powtarzanie jest wystarczajgce dla oddalenia Zadan informacyjnych ¢ GmbH.
Formutujgc bardzo obszerng odpowiedZ na wniosek obowigzana nie uwzglednita zmiany regut
procedury cywilnej, ktéore na obydwie strony postepowania naktadaja obowigzek
dokonywania czynnosci procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjasnien
co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek oraz
przedstawiania dowodoéw. (art. 3 k.p.c.) W przekonaniu Sadu, wymogu tego nie spetnia
ograniczenie sie do prostej generalnej negacji twierdzen i dowodoéw zgltoszonych przez

uprawniong. Dotyczy to w szczeg6lnosci dowiedzionych fakturami 10 przypadkéw nabycia w



sieci handlowej HEBE konkretnych produktéw perfumeryjnych, co do ktérych obowigzana
powinna byta wskaza¢ skad one pochodzg, uprawdopodobni¢ wyczerpanie praw ze znakéw
towarowych oraz wyjasni¢ okoliczno$ci ingerencji w oznaczenia opakowan kodami
identyfikacyjnymi. W postepowaniu takim jak regulowane w art. 2861 p.w.p. dobry obyczaj
nakazywatl jej bowiem dostarczy¢ bezzwlocznie wyjasnien i dowoddéw, ktore pozwolityby
Sadowi wszechstronnie zbada¢ przedmiot sporu, weryfikujgc zasadnos$¢ twierdzen uprawnionej

0 naruszeniu jej wytacznosci.

Sad nie zgadza sie z pogladem obowigzanej, Ze zaoferowane przez C GmbH dowody nie
uprawdopodobniajag w wymaganym stopniu naruszenia praw do znakéw towarowych CALVIN

KLEIN i CHLOE.

Z teoretycznych rozwazan zawartych w pismach procesowych J wynika jasno, ze
obowigzana uznaje, iz - co do zasady - zaoferowane przez uprawniong dokumenty i fotografie sg
pozbawione mocy dowodowej i nieprzydatne dla wykazania naruszenia. Nie przeczy jednak
faktu sprzedazy wyrobéw perfumeryjnych, nie wyjasnia, co byto przedmiotem sprzedazy, kiedy
i od kogo nabyta wody Chloé i Calvin Klein, nie twierdzi, ze nie byto zadnej ingerencji w kody
identyfikacyjne, co uzasadnia do$¢ niskie ceny towaru, zadajac od uprawnionej udowodnienia,
ze nie doszto do wyczerpania praw z rejestracji znakow towarowych. Wielokrotnie zgtasza
obowigzana zastrzezenia formalne co do dowoddéw zaoferowanych przez uprawniona, nie

twierdzac jednak, Ze nie odpowiadajg one stanowi faktycznemu. (np. faktury)

Nie do konca nalezy sie zgodzi¢ z zastrzezeniami dotyczacymi mocy dowodowej
dokumentéw i fotografii. Ramy tego uzasadnienia nie pozwalajg na polemike z twierdzeniami
obowigzanej dotyczacymi tego co jest fotografig, co zas$ jej odpisem, jak fotografia ma dowodzi¢
daty zakupu przedstawionego na niej towaru. Powszechnie wiadomg jest wszak mozliwo$¢
techniczna wydrukowania fotografii wykonanej aparatem cyfrowym. Sad nie podziela
przekonania obowigzanej utozsamiajgcej fotografie z dokumentem i jej Zagdania poswiadczania

takiego wydruku za zgodno$¢ z oryginatem wtasciwego dokumentom.

Zakres$lone w art. 286! p.w.p. terminy, w jakich wniosek informacyjny powinien by¢
rozpoznany sprawiajg, ze niemozliwe jest prowadzenie dowodéw z opinii biegltego, z zeznan
Swiadkéw, czy przestuchania stron, ktére moga zastgpi¢ o$wiadczenia tych oséb, czy
wyjasnienia pelnomocnika strony, szczegdlnie tam, gdzie brak jest dowodu na piSmie. Odnosi sie
to w szczegolnosci do zagranicznych oséb prawnych, odrzucenie o§wiadczen w ich przypadku
czynitoby bowiem iluzoryczng udzielang ich znakom ochrone. Obowigzana ogranicza sie zresztg
do prostego zaprzeczenia ztozonych oswiadczen i wynikéw badan, nie powotujac Zadnych
faktéw, ktére moglyby przekona¢ Sad o tym, Ze istotnie s one sprzeczne nieprawdziwe lub

sfatszowane. Nie jest przy tym konsekwentna, przeczac bowiem wartosci dowodowej takich



o$wiadczen sama sktada o$wiadczenie A B (k.266).

Oczywiste jest, ze mozna mnozy¢ zastrzezenia, nie oznacza to jednak, ze ich liczba
zawazy o jakoSci w rozumieniu ich stusznosci, skutkujac w konsekwencji odrzuceniem dowodu
jako pozba-wionego mocy. Sad ma jednak istotng watpliwo$¢ dotyczacg przyczyn, dla ktérych
uprawniona miataby fatszowa¢ dowody, czy sklada¢ nieprawdziwe oswiadczenia, ktérych
obowigzana nie wyjasnia. Uprawniona jest reprezentowana przez profesjonalnych
pelnomocnikéw i nie ma zadnych podstaw do zakwestionowania prawdziwosci ich
o$wiadczenia, Ze ztozone faktury dokumentujg zakup towaru przedstawionego na fotografiach,
jezeli - co ona sama wie najlepiej - obowigzana twierdzi, Ze sprzedata inne towary, to powinna

ten fakt wyjasni¢, oferujac wtasne dowody, czego konsekwentnie unika.

Co do wymaganego poziomu udowodnienia faktu naruszenia, Sad pragnie zauwazy¢, ze
w realiach polskiego procesu cywilnego dotyczacego ochrony praw witasnosci przemystowej
strona pozwana lub obowigzana zdota podwazy¢ kazda informacje i dowo6d oparty na danych
pochodzacych z przedsiebiorstwa uprawnionej, w szczego6lnosci o kodach identyfikacyjnych i ich
przerabianiu. Tymczasem w tym postepowaniu prowadzonym w trybie art. 2861 p.w.p. takie
dane stanowia punkt wyjscia. Zdaniem Sadu nie mozna ich odrzuci¢ z tej tylko przyczyny, ze
obowigzana im przeczy, jesli rGwnocze$nie nie powotuje ona zadnych faktéw i dowodéw na

potwierdzenie swego stanowiska, a takich w tej sprawie spo6tka J nie przedstawita.

Wg wiedzy Sadu nie istnieje centralny, $wiatowy rejestr wyrobéw perfumeryjnych nie
ma zatem lepszego dowodu na wykazanie, czy mamy do czynienia z produktem oryginalnym,
wytworzonym przez uprawniong, opatrzonym przez nig jej znakiem i wprowadzonym do obrotu
w EOG. Same tylko zaprzeczenia obowigzanej nie pozbawiaja znaczenia o$wiadczenia
uprawnionej co do kazdego konkretnego produktu, ztozone w oparciu o jego kod
identyfikacyjny. Odmienng ocene Sgdu mogtoby uzasadnia¢ przedstawienie przez obowigzang
pochodzenia konkretnych zakwestionowanych towaréw (cho¢by niektérych z nich), wskazanie
podmiotu, od ktdrego je nabyla. Poniewaz nie miato to miejsca w tym postepowaniu, a Sad nie
znajduje motywéw dla stawiania J bezzasadnych zarzutéw w oparciu o sfatszowane dowody,
nalezato uzna¢, Zze dane pochodzace od C GmbH wysoce uprawdopodobniajg naruszenie praw z
rejestracji, przez oferowanie i reklamowanie towaréw w opakowaniach opatrzonych znakami

CHLOE i CALVIN KLEIN, co do ktérych nie nastgpito wyczerpanie prawa wytacznego.

W bardzo obszernych motywach odpowiedzi na wniosek Sad nie moze sie niestety
doszuka¢ zapewnienia, Ze obowigzana respektuje prawa ze znakéw towarowych ani wyjasnienia
dotyczacego towaroéw, ktérych sprzedaz dokumentujg ztozone do akt faktury. Spétka | nie
przeczy ich wystawieniu, nie twierdzi, Ze dotyczyly innych niZ przedstawione na fotografiach
wyrobéw perfumeryjnych. Jakkolwiek ich jako$¢ nie jest najlepsza, fotografie pozwalaja na

potwierdzenie zarzutoéw uprawnionej, wskazujgc wyraznie nr kodu identyfikacyjnego lub jego



usuniecia. Jezeli obowigzana miata jakie$§ watpliwosci, nie byto zadnych przeszkéd do zazadania

okazania przez uprawniong oryginalnych opakowan.

Nie jest dla Sgdu zrozumiate stanowisko procesowe obowigzanej, ktéra ogranicza sie do
ztozenia o$wiadczenia jej pracownika o nabyciu kwestionowanych towaréw na terytorium RP,
podczas gdy argumentacja odpowiedzi na wniosek przekonuje, ze spétka ma $wiadomos¢, iz tej

tre$ci oSwiadczenie nie ma dla oceny zasadno$ci zadan zadnego znaczenia prawnego.

Nie ma takze podstaw do odrzucenia dowodu w postaci umowy dystrybucyjnej, z ktorej
treSci jasno wynikajg ograniczenia terytorialne obowigzujace dystrybutoréw wyrobow
perfumeryjnych € GmbH. W sytuaciji, gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki P6tnocnej - czemu
obowigzana nie przeczy - nie zawiera sie umoéw dystrybucyjnych na piSmie, odmowa przyjecia
dowodu z wzorcowej umowy i o§wiadczenia prokurenta spo6tki spowodowatoby, Ze uprawniona
zostataby pozbawiona realnej mozliwosci wykazania w tym postepowaniu swych racji.
Kwestionujagc umowe i oSwiadczenie G B, dotyczace ograniczen terytorialnych dziatalnosci
dystrybutoréw, obowigzana jest niekonsekwentna, opierajgc na tym wilasnie twierdzeniu
uprawnionej obcigzenie C GmbH dowodem, Ze we wskazanych przez nig przypadkach nie doszto

do wyczerpania praw do znakéw towarowych.

Sad nie podziela stanowiska i argumentacji J dotyczacej stosowania w tym postepowaniu
zasady odwrdconego ciezaru dowodu wynikajacej z wyroku ETS w sprawie V D. Oparte na niej
zarzuty nieudowodnienia przez C GmbH faktu naruszenia praw z rejestracji wspélnotowych
znakéow towarowych CHLOE i CALVIN KLEIN s3g pozbawione stuszno$ci. Wynikajg one z
uznania, Ze wystarczajgce jest wskazanie, ze istnieje ryzyko podziatu rynku, podczas gdy z tresci
wyroku cytowanego przez samg obowigzang wynika, Ze mowa tu o wykazaniu. Jak w wielu
innych kwestiach, obowigzana i tu ogranicza sie do postawienia tezy i jej obszernej stricte
teoretycznej argumentacji, bez jakiegokolwiek odniesienia do stanu faktycznego i
przedstawienia dowodéw. MnoZenie watpliwosci i zarzutow nie moze jednak stuzyé
catkowitemu zaprzeczeniu uprawnienn € GmbH. Do tego konieczne s3g, zdaniem Sadu, fakty i
dowody, dotyczace tego konkretnego postepowania, nie za$ innych, w ktoérych spor

koncentrowat sie wokét importu réwnolegtego.

Sad nie widzi potrzeby podejmowania teoretycznej polemiki, ograniczajac sie do
konstatacji, ze w tym postepowaniu - aby odeprze¢ zarzut naruszenia praw ze znakow
towarowych - J powinna byta wykaza¢ dowodami, ze doszto do ich wyczerpania. Obowigzana nie
wykazata bowiem, Ze spetnione zostaty przestanki okreslone w wyroku w sprawie V D, aby

obcigzy¢ obowigzkiem udowodnienia niewyczerpania praw C GmbH.

Zarzucajac, ze C GmbH podejmuje dziatania zmierzajace do podziatu rynku lub stosuje
inne praktyki niekonkurencyjne, obowigzana nie przedstawia zadnych decyzji organéow

wtlasciwych w sprawach antymonopolowych i ochrony konsumentéw, podczas gdy dystrybucja



w systemie selektywnym jest stosowana od lat i przez wielu producentéw wyrobow
kosmetycznych. Warto tez w tym miejscu zwréci¢ uwage na charakter towaru, ktéry nie jest
dobrem stuzgcym zaspakajaniu podstawowych potrzeb, stosowanie do niego argumentéw
majacych przekonywac o potrzebie jego powszechnej dostepnosci w niskich cenach nie jest do

korica przekonujace.

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze uprawniona nie czyni obowiazanej zarzutu z nabywania
towaréw w innych niz Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, zaprzecza takze aby
unijni dystrybutorzy byli ograniczeniu do dziatania wytacznie na terytorium jednego panstwa.
Spor dotyczy zresztg takze towardéw, co do ktérych istniejg watpliwosci co do ich pierwszego
wprowadzenia do obrotu przez uprawniong lub za jej zgoda w EOG, a w konsekwencji
wyczerpania praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych ze wzgledu na przerobienie
kodéw identyfikacyjnych. Co do towaréw, w odniesieniu do ktérych uprawdopodobniono, ze
byly one przeznaczone do sprzedazy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Péinocnej i w Hong
Kongu, obowigzana nie dowiodta - zgodnie z art. 6 k.c. - ich pierwszego wprowadzenia do
obrotu przez uprawniong lub za jej zgoda w EOG. Dywagacje dotyczace ograniczenia swobody
przeptywu towaréw w ramach rynku unijnego nie maja zatem znaczenia dla rozstrzygniecia
wniosku. Wynikajg zreszta z pewnych zatozen uczynionych przez obowiazang, ktére nie maja
oparcia w twierdzeniach uprawnionej ani w materiale dowodowym, jak chocby teza o systemie
dystrybucji wylacznej stosowanym przez C GmbH. Jesli obowigzanej znane s3 fakty i dysponuje
ona dowodami na potwierdzenie tej tezy powinna je Sgdowi przedstawi¢. Nie moze ich zastgpi¢
sita wielokrotnie powtarzanych, czysto teoretycznych argumentéw i odwotan do pogladéw
orzecznictwa i doktryny odnoszacych sie do odmiennych stanéw faktycznych, bez wzgledu na to

czy maja one jakikolwiek zwigzek z tym konkretnym postepowaniem.

Zakwestionowanie zastrzezen uprawnionej, stosownie do art. 3 k.p.c., powinno sie
wigzac z wyjasnieniem, od kogo obowigzana nabyta towary oraz z wykazaniem, Ze zostaty one
po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawniong lub za jej zgoda w EOG.
Przedstawienie stosownych dowodéw z pewno$cig nie sprawi obowigzanej zadnych probleméw
skoro kazdy egzemplarz jest oznaczany indywidualnym kodem kreskowym, w kazdym razie J
nie wskazuje przeszkod, ktére uniemozliwiatyby lub utrudnialy wyjasnienie tej kwestii
zasadniczej dla stwierdzenia, ze w tym przypadku nie doszto do naruszenia praw do
wspolnotowych znakéw towarowych. Abstrahujac od rozktadu ciezaru dowodu wynikajacego z
art. 6 k.c. obowigzana nie moze takze skutecznie zada¢ przedstawienia przez uprawniong

dowodu negatywnego - niewprowadzenia kwestionowanych towaréw do obrotu w EOG.

Zasady rozktadu ciezaru dowodu wynikajace z wyroku w sprawie V D znajda
zastosowanie w procesie w sprawie o naruszenie, po wskazaniu przez | wyrobow

perfumeryjnych ze znakami CHLOE i CALVIN KLEIN pochodzacych spoza systemu



dystrybucyjnego € GmbH i numerdéw ich kodéw identyfikujgcych. Dopiero woéwczas mozliwa
bedzie weryfikacja wyczerpania prawa w odniesieniu do kazdego konkretnego
zakwestionowanego towaru. Woéwczas to - w procesie - po wykazaniu (a nie wskazaniu) przez
pozwang, ze istnieje realne ryzyko podziatu rynkéw, uprawniona bedzie musiata udowodni¢, ze
nie doszto do wprowadzenia do obrotu okreslonych towaréw w Europejskim Obszarze

Gospodarczym.

Zrealizowanie tego obowigzku przez € GmbH w tym postepowaniu nie jest mozliwe
skoro zakwestionowanych zostato zaledwie 10 sztuk wyrobéw perfumeryjnych, a roszczenia
odnosz3 sie do generalnego zakazu bezprawnego uzywania znakow CHLOE i CALVIN KLEIN w
przysztosci, zwrotu korzysci nienaleznie uzyskanych przez naruszycieli i ewentualnie takze
odszkodowania. Niemozliwe jest tez wykazanie niewprowadzenia do obrotu po raz pierwszy w
EOG towardéw, na opakowaniach ktérych kod identyfikacyjny zostat przerobiony lub z nich

usuniety. W swych obszernych rozwazaniach J kwestii tej w zaden sposdb nie wyjasnia.

Obowigzana zdaje sie przyjmowa¢ odmienne standardy dla kazdej ze stron
postepowania. Tak jest np. w przypadku mocy dowodowej o$wiadczen oraz tajemnicy
przedsiebiorstwa. Jej stanowisko, zgodnie z ktérym wytacznie jej tajemnica handlowa zastuguje
na ochrone, podczas gdy uprawniona powinna przedstawi¢ wszystkie dokumenty dotyczace jej
dziatalnosci dystrybucyjnej i zawieranych uméw (takze licencyjnych), w pelnym brzmieniu, nie
zastuguje na akceptacje Sgdu. Odrzucenie dowodu z dokumentu nie powinno mie¢ miejsca tylko
z tej przyczyny, ze pewne jego elementy nie zostaty ujawnione cho¢by mogty one by¢ dla sprawy
zupelnie nieistotne (umowy dystrybucyjne) lub strona decyduje o przedstawieniu innego niz
umowa dowodu istnienia prawa (licencja). Szczegdlnie, Ze i w tych przypadkach nie ma zadnych
przestanek do zaprzeczenia o$wiadczen wtascicieli znakéw towarowych o udzieleniu licenciji i
upowaznieniu do wystepowania przez licencjobiorce z pozwami i wnioskami zmierzajacymi do

ochrony praw wytgcznych.

Sad nie podziela zarzutu braku legitymacji czynnej C GmbH. Na uzytek tego
postepowania catkowicie wystarczajacym jest ztozenie przez uprawnionych o$wiadczen, w
ktorych tresci zawarte jest potwierdzenie udzielenia licencji i upowaznienie do wystepowania
na droge sagdowa w celu ochrony praw do wspdlnotowych znakéw towarowych CHLOE i
CALVIN KLEIN, stosownie do wymogdéw art. 22 ust. 3 rozporzadzenia. | w tym przypadku
obowigzana ogranicza sie do prostego zaprzeczenia (zgloszenia zarzutu nieudowodnienia
twierdzen), nie powotujac zadnych faktow mogacych stanowi¢ podstawe ustalenia, ze
wnioskodawczyni nie jest licencjobiorcg, Zze nie jest uprawniona do wystepowania na droge
sagdowa o ochrone znakéw towarowych. Forsowana przez obowigzang teza, Ze licencjodawca
powinien by¢ wpisany do rejestru nie ma uzasadnienia w przepisach rozporzadzenia. C GmbH

jest wiec legitymowana do wystepowania z wnioskami o udzielenie informacji dotyczacych



naruszenia praw do wspolnotowych znakéw towarowych CHLOE i CALVIN KLEIN.

J przekonuje, ze $wiadomo$¢ uprawnionej uzywania spornych znakéw w 2012 r.
uniemozliwia uwzglednienie wniosku, tezy tej jednak w Zaden sposdb nie argumentuje z
powotaniem sie na przepisy. Wskazuje jedynie na zasade venire contra factum proprium, cytujac
orzeczenia sadow wydane w catkowicie odmiennych stanach faktycznych i prawnych.
Tymczasem z uzasadnienia wniosku wynika jasno, Ze zaobserwowawszy naruszenie praw do
wspolnotowych znakéw towarowych CHLOE i CALVIN KLEIN uprawniona zwrdcita sie do J, od
ktérej uzyskata zapewnienie o woli respektowania jej wytacznosci, kolejne zakupy potwierdzity
jednak fakt kontynuowania naruszen, co uzasadnia wystgpienie z wnioskiem. Poniewaz art.
286! p.w.p. nie ogranicza w czasie prawa do informacji, nie mamy tez do czynienia z
przedawnieniem roszczen, ktorych dochodzeniu stuzyé majg Zadane informacje (stan

naruszenia trwa), zarzut obowigzanej nie zastuguje na uwzglednienie.

Zdaniem Sadu, zaoferowany przez uprawniong materiat dowodowy jest wystarczajacy
dla postawienia obowigzanej zarzutu naruszania praw do wspdlnotowych znakéw towarowych
CHLOE i CALVIN KLEIN przez oferowanie do sprzedazy i reklamowanie wyrobéw
perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, co do ktérych nie miato miejsca
wyczerpanie praw wytacznych. Wskazuje na to zaré6wno usuniecie lub przerobienie kodéw
identyfikacyjnych oraz ustalenie na podstawie istniejgcych kodéw, ze towary byty wprowadzone
do obrotu poza EOG. Kilka przypadkéw stwierdzonych naruszen (zmiany w kodach
identyfikacyjnych) lub zgtoszonych watpliwosci (ktérych obowigzana w zaden sposéb nie
wyjasnita przedstawiajac wlasne dowody), uzasadnia teze o naruszaniu praw wylacznych i
natozenie na J obowigzku informacyjnego odnoszgcego sie do wszystkich tego rodzaju towarow.
Nie ma Zadnego uzasadnienia dla ograniczania informacji do stwierdzonych faktow naruszenia,
praktyka gospodarcza i skala dziatalno$ci handlowej obowigzanej przekonuje przeciwko
uznaniu, Ze tych kilka zakwestionowanych towaréw wyczerpuje jej oferte produktow CHLOE i

CALVIN KLEIN. Sama | tego zreszta nie twierdzi.

Ograniczenie informacji bytoby uzasadnione wéwczas, gdyby uprawniona zamierzata
wytacznie dochodzi¢ usuniecia skutkéw naruszen (odszkodowania, zwrotu nienaleznie
uzyskanych Korzysci), tymczasem wskazuje ona na zamiar dochodzenia takze sankcji
zakazowych, do czego konieczne jest jej ustalenie petnego kregu naruszycieli, sposobu i zakresu

dziatania kazdego z nich.

Zdaniem Sgdu, nie ma podstaw do uznania, Ze niewskazanie we wniosku roszczen,
ktérych dochodzeniu majg stuzy¢ zadane informacje, powinno skutkowa¢ jego oddaleniem.
Okreslenie tych roszczen w uzasadnieniu w sposob rodzajowy jest catkowicie wystarczajace,

stuzy to bowiem wytacznie weryfikacji niezbednosci informacji dla dochodzenia sankcji



zakazowych, roszczen odszkodowawczych, czy zwrotu nienaleznie uzyskanych przez

naruszycieli korzy$ci.

Nie mozna sie zgodzi¢ z obowigzang co do istnienia po stronie uprawnionej obowigzku
udowodnienia zasadnosci jej roszczen. Formuta uprawdopodobnienia roszczen wtasciwa jest
udzieleniu zabezpieczenia w trybie art. 730 i nast. k.p.c., a nie zadaniu informacji na podstawie
art. 286! p.w.p., w ktéorym mowa o naruszeniu. Zwazywszy charakter postepowania w nim
unormowanego nie mozna zgda¢ od wnioskodawcy udowodnienia jego racji. Przepis ten
powinien by¢ interpretowany w taki sposob, Ze dowody majg przekonywal o istnieniu
naruszenia. To, jakie z niego wynikajg roszczenia, jest regulowane przepisami. Nie ma zadnych
podstaw do uznania, ze dostep do informacji nalezy sie uprawnionej wytacznie wéwczas, gdy
zadania swe skonkretyzuje. Jest to zresztg niemozliwe np. w przypadku roszczen pienieznych,

ktérych wymiar zalezy wtasnie od tego, jakie informacje o naruszeniu uzyska uprawniony.

Sad nie zgadza sie z zarzutem niedopuszczalno$ci wystepowania o udzielenie informacji

przed wniesieniem pozwu. Przeciwnie, praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach przekonuje
za tym, Ze wtasnie w tym trybie uprawniony moze najlepiej zweryfikowaé, czy doszto do
naruszenia, jaki jest jego zakres i Kkto jest za nie odpowiedzialny, aby podja¢ dziatania
zmierzajace do ochrony swej wylacznosci, ostatecznie tez wystapi¢ na droge sadowa.
Sformutowanie art. 8 dyrektywy, Ze powinno mie¢ to miejsce “w kontekScie takiego
postepowania” nie wyklucza takiego uregulowania jak zawarte w art. 2861 p.w.p. Uzasadnienie
niniejszego postanowienia nie miejscem dla obszerniejszego przedstawiania zasad i przepiséw
prawa unijnego, Sad ograniczy sie zatem do tego stwierdzenia, powotujac sie takze na praktyke
sadéw wtasciwych w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych innych panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiajac liczne zagrozenia, jakie wigzg sie z realizacja przez uprawnionych
roszczen informacyjnych, obowigzana nie wskazuje na konkretne fakty dotyczace jej relacji z C
GmbH, czy z wtascicielami znakéw towarowych CHLOE i CALVIN KLEIN, z punktu widzenia ich
funkcjonowania na okreslonym rynku. Uniemozliwia to Sadowi ustalenie, Ze istniejg realne
okolicznosci wskazujace na naduzywanie prawa lub stosowanie nieuczciwie konkurencyjnych
praktyk, uzasadniajgcych odmowe udzielenia ¢ GmbH - w tym postepowaniu - dostepu do

informacji handlowe;j J.

Z materialu dowodowego nie wynika takze zagrozenie dla swobody prowadzenia przez
obowigzang dziatalno$ci gospodarczej, jej oferta jest do$¢ szeroka, a kwestionowane towary
stanowig zaledwie jej niewielka cze$¢. Brak takze podstaw do przyznania J szczegélnego prawa
do nierespektowania wytacznosci uprawnionych do znakéw towarowych, w sytuacji gdy

przedstawione dowody przekonuja, Ze sp6tka ta dopuszcza sie dziatan sprzecznych z prawem.



Oddalenie wniosku, wytacznie na tej podstawie, ze obowigzana chce realizowa¢ jakies sobie
tylko wiadome idee, bytoby przyzwoleniem na bezprawno$¢, czego sad wiasciwy w sprawach

wspdlnotowych znakéw towarowych nie moze czynic.

Sad nie chciatby rozwijac tezy o praktykach przerabiania kodéw stosowanych w ramach
systemu dystrybucyjnego € GmbH, przedstawionej na rozprawie przez pelnomocnika
obowiazanej, takze ona nie ma bowiem zadnego oparcia w faktach, a ponadto nie dowodzi braku
bezprawnosci. Oswiadczenie jej pelnomocnika wskazuje jednak na to, Ze obowigzana wie o tego
rodzaju praktykach, akceptuje je i korzysta z nich, aby zaoferowa¢ klientom nizszg cene. Jesli w
istocie nie narusza ona w tym zakresie praw wylgcznych to powinna te kwestie wyjasnic,

udzielajac uprawnionej koniecznych informacji.

W ocenie Sadu, $wiadectwa rejestracji OHIM, oswiadczenia uprawnionych, faktury, foto-
grafie i wyjasnienia dotyczace sposobu dystrybucji i zakwestionowanych wyrobéw
perfumeryjnych nalezycie uprawdopodobniajg wielokrotne naruszenia praw do wspdlnotowych
znakow towaro-wych CHLOE i CALVIN KLEIN. € GmbH moze zatem skutecznie Zada¢ udzielenia
informacji. Ich zakres mieSci sie w granicach wyznaczonych w ust. 2. S3 one konieczne dla
ustalenia, kto i w jaki sposdb, uzywajac bez zgody uprawnionych ich znakéw towarowych,
narusza prawa z rejestracji, jaki jest zakres tych naruszen, wymiar wyrzadzonej przez to
uprawnionym szkody i korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez kazdego z naruszycieli. Nie
dysponujgc tymi informacjami uprawniona nie moze okresli¢ pelnego kregu naruszycieli, ani
sformutowac¢ roszczen adekwatnych do sposobu i zakresu uzywania przez nich jej znakéw.

Zadania jej sa wiec adekwatne do celu jakim ma by¢ efektywna ochrona praw wylacznych.

Fakt sprzedazy wyrobow perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych znakami
CHLOE i CALVIN KLEIN jest niewatpliwy. Skoro obowigzana nie wykazata wyczerpania praw do
znakéw towarowych nalezy uzna¢, ze doszto do ich naruszenia przez spétke J, co uzasadnia

uprawnienie C GmbH udzielenia informacji, o ktérych mowa w ust. 2 art. 2861 p.w.p.

Nie mozna sie zgodzi¢ z zarzutem J, ze informacje, do ktérych udzielenia ma by¢ ona
zobowigzywana mogg dotyczy¢ wytacznie tych towardw, co do ktérych naruszenie zostato
wysoce uprawdopodobnione. Takiej interpretacji nie uzasadnia brzmienie art. 286! p.w.p., ani
reguly wyktadni. W skrajnych przypadkach jej przyjecie powodowatoby, zZe uprawniona bytaby
zmuszona do kontrolnego zakupu towaréw obowigzanej aby uzyska¢ od niej konieczne
informacje, doznajac dodatkowej szkody i przysparzajac naruszycielowi korzysci. Uwzgledniajac
trudnosci z egzekwowaniem roszczen, mogtaby by¢ przez to podwojnie poszkodowana, gdy
réwnoczesnie naruszyciel mogtby unikngé odpowiedzialnos$ci, majac zapewniony zbyt towaréw
naruszajacych prawo do znaku nabywanych dla celow postepowania przez samego

uprawnionego. Sgdowi trudno uzna¢, aby doprowadzenie do takiego stanu rzeczy byto celem



tego unormowania.

Stwierdzony przypadek, nawet pojedynczego naruszenia uzasadnia zobowigzanie J do
udzielenia informacji dotyczacych okreslonego rodzaju dzialan stanowigcych bezprawne
uzywanie znaku towarowego. Odmienna interpretacja przepisu art. 286! p.w.p. bytaby z
pewnoscig sprzeczna z wolg ustawodawcy, takze unijnego. Bytaby ona uzasadniona wytacznie w
przypadku roszczen pienieznych, juz jednak nie w razie zgdania natozenia na naruszyciela - na
przysztos¢ - sankcji zakazowych, ktére zostaty wskazane przez uprawniong jako jedno z zadan,

ktérego dochodzeniu majg stuzy¢ wymagane od obowigzanej informacje.

W  przekonaniu Sgdu, stwierdzone przypadki stuzy¢ majg  wylacznie
uprawdopodobnieniu, zZe J naruszajagca prawa do znakéw towarowych wkracza w sfere
wytacznosci € GmbH, moze by¢ zatem zobowigzana do udzielenia informacji dotyczacych
okreslonych dziatan lub towaréw. Ma to zreszta miejsce w kazdej sprawie o ochrone praw do
znaku towarowego, w ktorej stwierdzony pojedynczy przypadek bezprawnego uzywania znaku
uzasadnia nie tylko usuniecie w odniesieniu do niego skutkéw naruszenia, ale przede wszystkim
natozenie generalnego zakazu naruszania w przysztoéci prawa wytacznego. Zadanych informacji

w zadnym razie nie mozna - z powodu ich rodzajowosci - uzna¢ za nadmierne.

Uprawniona nie moze jednak skutecznie zgdac¢ informacji dotyczacych wszystkich
towarow ze znakami CHLOE i CALVIN KLEIN, a jedynie tych, co do ktérych odnosi zarzuty

naruszenia praw wyltgcznych:

- ktérych bezposredni dostawcy majg miejsce zamieszkania lub siedzibe poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub majac miejsce zamieszkania lub siedzibe na tym
terytorium nie nalezg do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej C GmbH,

- nabytych i oferowanych w opakowaniach, na ktoérych indywidualny kod identyfikacyjny zostat
zakryty, przerobiony lub zostat z nich usuniety.

W odniesieniu do innych towaréw wniosek, jako nieusprawiedliwiony, podlegat oddaleniu.

Co majac na wzgledzie, na podstawie art. 2861 ust. 1i 2 p.w.p. w zw. z art. 103 ust. 1
cyt. rozporzadzenia, Sad orzekl o: zobowigzaniu J spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w
K do udzielenia ¢ GmbH w M informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji perfum, wéd

toaletowych lub perfumowanych oznaczonych stowno-graficznym wspdlnotowym znakiem

towarowym COIVIH K'eln nr 79707 lub stownym znakiem towarowym Chloé nr
3683661, poprzez wskazanie firm (nazw), adreséw dostawcow tych towardw, ilosci
otrzymanych i/lub zaméwionych od tych dostawcéw towaréw w opakowaniach opatrzonych
tymi znakami towarowymi, a takze cen uiszczonych tym dostawcom za te towary, w odniesieniu
do towarow,

c. ktorych bezposredni dostawcy majg miejsce zamieszkania lub siedzibe poza terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub majgc miejsce zamieszkania lub siedzibe na



tym terytorium nie naleza do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej C GmbH,
d. nabytych i oferowanych w opakowaniach, na ktérych indywidualny kod identyfikacyjny
zostat zakryty, przerobiony lub zostat z nich usuniety,

za okres od dnia 7 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 .

Sad podzielit zarzuty obowigzanej dotyczace niedopuszczalno$ci zagrozenia obowigzanej
zaptata sumy przymusowej. Zwazywszy, ze art. 756 § 1 k.p.c. nie zostat wymieniony w art. 2861
p-w.p., przepisy art. 10501 i art. 10511 k.p.c. znajdg zastosowanie dopiero na etapie wykonania
orzeczenia zobowigzujacego spotke J do udzielenia informacji. Sad oddalit przeto wniosek w tym

zakresie jako bezpodstawny.

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c,,
obcigzajac nimi w catoSci obowigzang, poniewaz uprawniona ulegta zaledwie w nieznacznej
czes$ci swego roszczenia. 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 sadowe oraz koszty nakazanego przez sad

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

Optaty za czynno$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoptaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu. Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okres$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne.
Optata nie moze by¢ wyzsza od szesSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢
zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy
charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze adekwatne do naktadu pracy
pelnomocnika uprawnionej wykonujacego zawdd adwokata jest wynagrodzenie w minimalne;j

wysokosci.



