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POSTANOWIENIE

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Magdalena Materowicz-Kukla
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku K. z siedzibg w Tokio (Japonia)

z udziatem C.spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétki komandytowej z siedzibg w

Warszawie

0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowigza¢ C. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétke komandytowg z siedzibg w
Warszawie do udzielenia K. z siedzibg w Tokio informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybuciji

aparatéw fotograficznych i obiektywow ze znakami towarowymi NIKON lub NIKKOR, przez:

() wskazanie firm (nazw) i adreséw dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych poprzednich
posiadaczy aparatéw fotograficznych i obiektywéw ze znakami towarowymi NIKON lub NIKKOR, od
ktérych obowigzana pozyskata te towary, jak réwniez przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub

prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towardw, ktérym obowigzana je sprzedata,

(i)  wskazanie ilosci zbytych, otrzymanych Ilub zaméwionych przez obowigzang aparatow
fotograficznych i obiektywéw ze znakami towarowymi NIKON lub NIKKOR, a takZze cen uiszczonych

za te towary przez obowigzang lub podmioty, na rzecz ktérych obowigzana zbyta takie towary
za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informacii;
2. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

3. zasgdzi¢ od C. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spoétki komandytowej z siedzibg w
Warszawie na rzecz K. z siedzibg w Tokio kwote 1.897 (tysigc osiemset dziewieédziesigt siedem)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



UZASADNIENIE

4 listopada 2019 r. K. z siedzibg w Tokio (dalej takze jako N. wniosta:

1. na podstawie art. 286" ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej
(p.w.p.) w zw. z art. 131 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej o zabezpieczenie roszczen, o ktérych
mowa w art. 296 p.w.p., poprzez zobowigzanie C. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki
komandytowej z siedzibg w Warszawie (dalej takze jako spotka C.) — jako podmiotu naruszajgcego
prawa ochronne wnioskodawcy na Znaki Towarowe — do udzielenia informacji o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towaréw naruszajgcych prawa ochronne na Znaki Towarowe, ktére sg niezbedne

do dochodzenia tych roszczen, {;.:

i. wskazania firm (nazw) i adreséw dystrybutoréw, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy to-
warow naruszajgcych Znaki Towarowe, od ktérych obowigzana pozyskata te towary, jak réwniez
przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzgcych sprzedaz detaliczng tych towardéw, ktorym

obowigzana sprzedata takie produkty, w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informaciji;

ii. petnej informacji o ilosci zbytych, otrzymanych lub zaméwionych przez obowigzang towardéw
naruszajgcych Znaki Towarowe, a takze cen uiszczonych za te towary przez obowigzang lub
podmioty, na rzecz ktérych obowigzana zbyta takie produkty, w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia

udzielenia informacji;

2. zasgdzenie kosztdw postepowania.

Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. petnomocnik uprawnionej wyjasnit, ze zadane
informacje majg stuzyé dochodzeniu wzgledem spdtki C. zakazania naruszen, naprawienia
wyrzgdzonej N. szkody oraz wydania korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez obowigzana.
Sprecyzowat wniosek wskazujgc, ze zgda udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towaréw (obiektywow i aparatow fotograficznych) opatrzonych znakami towarowymi NIKON i NIKKOR
wprowadzonych przez obowigzang do obrotu w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia
informacji. (k. 348)

C. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa z siedzibg w Warszawie
zazadata oddalenia wniosku zaprzeczajgc, aby uprawniona wykazata w stopniu wysoce
prawdopodobnym naruszenie praw N. do znakow towarowych. Obowigzana zaprzeczyta naruszeniu.
(k. 331-334)



Sad ustalit:

K. z siedzibg w Tokio jest miedzynarodowg korporacjg prowadzacag dziatalno$¢ gospodarczg
m.in. w dziedzinie fotografii, optoelektroniki i komponentéw elektronicznych stosowanych w

komputerach i telefonach komérkowych.

Sprzet fotograficzny i optyczny N. jest sprzedawany na catym $wiecie w systemie dystrybuc;ji
selektywnej opierajagcym sie na podziale rynku na regiony obstugiwane przez pojedyncze jednostki
sprzedazowe Nikon. Produktom nadawany jest unikalny numer seryjny bedacy nosnikiem informacji o:
(i) nazwie produktu (modelu), (ii) miejscu produkcji, (iii) dacie wysyiki, (iv) rynku, na ktéry jest
przeznaczony, ze wskazaniem odpowiedzialnej jednostki sprzedazowej Nikon. Dane te sg
rejestrowane w systemie informatycznym pozwalajgcym na identyfikacje kazdego produktu
wytworzonego przez N.. Na podstawie informacji o rynku przeznaczenia jest on dostarczany do
odpowiedniej jednostki sprzedazowej odpowiedzialnej za dystrybucje na przydzielonym jej rynku. Za
dystrybucje produktéw uprawnionej w panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
odpowiedzialna jest N. B.V. czynigca to za posrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorow.
Wspoipraca z nimi odbywa sie na podstawie umow uprawniajgchych autoryzowanych dystrybutoréw
do uzywania znakoéw towarowych N. w celu sprzedazy jej produktow. (dowdd: oswiadczenie N.O.
k.155-156)

N. jest uprawniona do stownych i stowno-graficznych unijnych znakéw towarowych

zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej:

- NIKON nr 16896672 i 392548, nr 10415214,

2539591 i N’.kon

nicejskiej (aparaty fotograficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz czesci i akcesoria do nich;

nr 4001095 chronionych m.in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikac;ji

obiektywy fotograficzne)

- NIKKOR nr 11818499 chronionego dla ustug w klasach 35, 36 i 38 klasyfikacji nicejskiej, nr
11558913, chronionego dla towardw i ustug w klasach 7, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 41, 42 klasyfikaciji

nicejskiej, nr 17941406 chronionego dla towaréw w klasie 7, 10, 12 klasyfikacji nicejskiej oraz nr

NIKKOR

11361631 chronionego dla towaréw w klasie 21 klasyfikacji nicejskiej oraz nr 10183622 chronionego

721027 chronionego dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej,

dla towardéw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej. (dowdd: swiadectwa i wydruki z bazy EUIPO k.190-315)



C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa w Warszawie prowadzi od
19 lipca 2010 r. dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy detalicznej i hurtowej oraz
magazynowania. Obowigzana sprzedaje sprzet fotograficzny za posrednictwem sklepu internetowego
pod adresem (...).eu oraz w sklepach stacjonarnych w W. i w B.. Na swej stronie internetowej
podkresla, ze jej priorytetem jest dostarczanie klientom produktéw w jak najnizszej cenie i w mozliwie
najkrétszym terminie, m.in. przez maksymalne obnizenie kosztdw obstugi sprzedazowej. Sprawna
realizacja zaméwien jest mozliwa dzieki jej zapleczu magazynowemu. (dowodd: odpis z rejestru

przedsiebiorcow KRS k.178-184, wydruk ze strony internetowej (...).eu k.41-58)

W lipcu 2019 r. uprawniona ustalita, ze za posrednictwem strony internetowej (...).eu oraz na
portalach aukcyjnych (...).pli (...).pl obowigzana oferuje i sprzedaje aparaty fotograficzne i obiektywy
opatrzone znakami NIKON i NIKKOR. (dowdd: wydruk ze strony internetowej (...).eu i portali
aukcyjnych k.41-58,123-153) Towary te nie zostaly jej jednak przekazane przez N. B.V., spoétka C. nie
jest autoryzowanym dystrybutorem towaréw ze znakami NIKON i NIKKOR na terenie Unii

Europejskiej. (oSwiadczenie uprawnionej k.348)

W celu zweryfikowania pochodzenia towaréw oferowanych i sprzedawanych przez obowigza-
ng 23 lipca 2019 r., za posrednictwem strony internetowej pod adresem (...).eu, dokonano testowego
zakupu aparatu cyfrowego NIKON D7500 BODY. (dowdd: paragon k.171, karta gwarancyjna k. 173)
Ogledziny zakupionego od obowigzanej aparatu ujawnity, ze nadano mu numer seryjny 8209962,
wpisany rowniez na karcie gwarancyjnej wystawionej przez obowigzang. (dowod rzeczowy) Z bazy

danych Nikon wynika, ze aparat z tym numerem seryjnym byt przeznaczony na rynek (...):

_ Serial Number Search Results
PRODUGT NAME SERIAL No |RP FROM ShEe SALES COMPANY - GOUNTRY
[ [uEm [ e Mikon (Thailand) Co,Ltd.  2019/01/28 Nikon Singapore Pte. Ltd. [ MllR=rubic of Singapore

(dowod: oswiad-

czenie N. O. k.158-162)

Okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy ustalone zostaty przez Sad na podstawie
zaoferowanych przez strony dowodow z dokumentéw i wydrukow ze stron internetowych oraz dowodu
rzeczowego, sgd oddalit natomiast wniosek spétki C. o dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka N.O.
wobec niewskazania przez obowigzang konkretnych okoliczno$ci, ktore miatyby z nich wynika¢,
odmiennych niz stwierdzone w pisemnym o$wiadczeniu. Obowigzana nie przedstawita twierdzen,

ktére swiadek miatby poprze¢ swymi zeznaniami.

Godzi sie wyjasni¢, ze teza z pkt 4. na stronie 2. odpowiedzi na wniosek stanowi zaledwie
polemike z twierdzeniami uprawnionej. Zgodnie za$ z art. 6 k.c., to na obowigzanym spoczywa (co do
zasady) ciezar udowodnienia, ze w kazdym konkretnym przypadku oferowanego i wprowadzonego do
obrotu aparatu fotograficznego i obiektywu ze znakami NIKON i NIKKOR doszto do wyczerpania praw
wytgcznych N.. Tymczasem, zamiast ztozy¢ wyjasnienia dowody potwierdzajace konkretne przypadki
wyczerpania, spotka C. zawnioskowata zeznania swiadka zmierzajgc do przedtuzenia postepowania,
w ktéorym nie jest wymagane udowodnienie naruszenia, a jedynie jego uprawdopodobnienie w
wysokim stopniu. W razie potrzeby swiadek moze zostaé przestuchany w postepowaniu w sprawie o

naruszenie.


http://www.cyfra.eu/
http://www.cyfra.eu/
http://cyfra.eu/
http://allegro.pl/
http://www.olx.pl/
http://www.cyfra.eu/

Sad zwazyt:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie ma-
ja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, m.in.
w przypadku, gdy jest ono identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do

towardw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, 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 roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak

wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...)

Roéwnoczesnie art. 15 stanowi w ust. 1, Zze unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania
jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktore zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego zgoda. Od
dawna utrwalony jest poglad Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia
wiasciciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w
okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki (...) z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 (...), z 1.07.1999 r.
w sprawie C-173/98 (...), z 20.11.2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 (...), z
14.07.2011 r. w sprawie C-46/10 (...)

W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 (...)Trybunat stwierdzit, Ze wyczerpanie praw
przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy witasciciel udzielit — w sposdb wyrazny — zgody na
wprowadzenie do obrotu w EOG towardw, w stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie. Zgoda
taka musi zosta¢ wyrazona w sposob pozy-tywny (consent must be expressed positively), a czynniki
brane pod uwage przy ustalaniu zgody dorozu-mianej muszg jednoznacznie Swiadczy¢ o tym, ze
wiasciciel zrzekt sie jakiejkolwiek intencji wykonywa-nia swego prawa. To na importerze cigzy obowigzek
udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony za$ nie musi dowodzi¢ jej braku. Zgody dorozumianej 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 sg oznaczone ostrzezeniem, informujgcym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

C. uprawniony przeniést wtasnosé towaréw, oznaczonych jego znakiem, bez zadnego zastrzezenia
umownego, wedilug prawa wiasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wilasnosci obejmuje, przy
braku takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub - w koncu - prawo dalszej sprzedazy

towaréw wewnatrz EOG.



Udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowego w wyroku wydanym w potgczonych sprawach
C-414/99, C-415/99 i C-416/99 (...)Trybunat stwierdzit, ze dla wyczerpania praw wylgcznych nie ma
znaczenia fakt, iz importer towaréw opatrzonych znakiem nie jest $wiadomy sprzeciwu uprawnionego
wprowadzania tych towaréw na rynek wewnagtrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo ze autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie
natozyli na osoby nabywajace od nich towary ograniczen umownych, chociaz zostali o takiej
koniecznosci poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozkfad ciezaru dowodu w sprawach
importu réwnolegtego LEX, J. Sozanski Wfasnosc intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej,

Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115)

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w sposob wyrazny
lub dorozumiany, powinna byé udowodniona przez przedsiebiorce, ktéry sie na nig powotuje. (pkt 29
wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach (...) oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w
sprawie C-244/00 (...). Fakt jej udzielenia musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych
egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczajgca
zgoda na wprowadzenie do obrotu towaréw identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu
towaréw poza obszarem EOG nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wylgcznego, w zwigzku z
tym powotanie sie przez pozwanego na taka okoliczno$¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z
15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 (...)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie C-244/00
(...)w tego rodzaju sprawach nastepuje odwrocenie ciezaru dowodu. Reguta dowodowa, zgodnie z ktérg
pozwany podnoszacy na swojg obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazac jego
przestanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczegoélnosci z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr
89/104/EWG z 21.12.1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z 2.05.1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze wymogi wynikajgce z koniecznosci ochrony swobody
przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogg prowadzi¢ do potrzeby modyfikaciji tej
reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa podziatu rynkéw krajowych, w
szczegolnosci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie
dystrybucji wytacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostaly one pierwotnie
wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodg poza EOG. Jezeli powdd dostarczy taki dowdd,

pozwany ma obowigzek wykaza¢, ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku, jezeli wtasciciel ma prawnie uzasadnione
powody, aby sprzeciwia¢ sie¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegdlnosci, jezeli stan

towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. (art. 15 ust. 2)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

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

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b) oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;



d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych dziatan.
Stosuje rowniez Srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepisow:

- art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym, osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzgdzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich

dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku

- art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym, sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Stosownie do art. 131, do sagdow panstwa cztonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie
Srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 101 rozporzadzenia zobowigzuje sady do uzupetniajgcego stosowania do unijnych
znakow towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepiséw prawa krajowego, w tym
procesowych, obowigzujgcych w sprawach dotyczacych ochrony znaku krajowego. (ust.3) Zgodnie z
art. 103, do saddéw panstwa cztonkowskiego moze by¢, w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,
ztozony wniosek o zastosowanie srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych), jakie, na mocy
prawa tego panstwa, stosuje sie do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Uprawnionemu do unijnego
znaku towarowego stuzg wiec takze zadania okreslone w art. 286" p.w.p., zgodnie z ktérym, sad
wiasdciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wiasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca
wykonuje dziatalnos¢ 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
szczegolnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego o zabezpieczenie roszczen
przez zobowigzanie naruszajgcego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji do udzielenia informaciji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art.
287 ust 1 i art. 296 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych

patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych



praw jest wysoce prawdopodobne (pkt 2.) Informacje te mogg dotyczy¢ wytacznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentow, wytwoércow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych po-
przednich posiadaczy towardéw lub swiadczacych ustugi, ktdre naruszajg prawo ochronne, jak réwniez
przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towardow lub ustug;

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

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

Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informac;ji, o ktérym mowa w
ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi,
ale czesto nawet nie moze sprecyzowac roszczen, z ktérymi wystgpi na droge sgdowa. Moga to by¢
zaréwno roszczenia zakazowe okreslone w art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia jak i te stuzgce usunieciu
skutkdbw naruszen, z art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego witascicielowi znaku
prawa dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci okreslonego podmiotu z
tytutu naruszenia przezen praw wlasnosci przemystowej. Uzyskane informacje pozwolg na podjecie
decyzji co do wystgpienia wzgledem naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami.
Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w
stopniu wysokim) naruszenia prawa witasnosci przemystowej, w tym przypadku praw do znakow
towarowych NIKON i NIKKOR. Ustawodawca wymaga uprawdopodobnienia w kwalifikowanej postaci,
0 uzyskanie przez sgd prawdopodobienstwa graniczagcego z pewnoscig. (por. postanowienie Sadu
Apelacyjnego we Wroctawiu z 29/03/2012 r., | ACz 552/12)

Aby dokonaé prawidtowej interpretacji art. 286" p.w.p. nalezy odwotaé¢ sie do brzmienia
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wfasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa czitonkowskie zapewniajg, ze,
w kontekscie postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej oraz w
odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda, wlasciwe organy sgdowe moga
nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszaja-

cych prawo wtasno$ci intelektualnej przez naruszajgcego i/lub jakgkolwiek inng osobe.

Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej
strony intereséw uprawnionego, z drugiej za$ interesow oséb, ktére sg zobowigzane do udzielania
informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepiséw, podkreslane w piS§miennictwie, ma
zasada proporcjonalnosci, charakteryzujgca sie tym, ze im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym
wigksze obowigzki mogg by¢ natozone na obowigzanych do udzielenia informacji. (A. Tischner,
Odpowiedzialno$¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sad
podziela poglad, ze udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw wiasnosci intelektualnej warunkowa-
ne jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscia zgdania. Wage zasady
proporcjonalnosci podkresla konstrukcja przepisu, w ktérym odniesiono sie donn dwukrotnie. W ust. 1
wskazano, ze zgdanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi by¢ proporcjonalne, a takze w
ust. 2, ze przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane okreslone w
ppkt a i b, jedli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalnosci wyraza sie idea podejmowania
tylko takich dziatan, ktére sa niezbedne i konieczne dla osiggniecia okreslonego celu oraz

takich, ktore sg adekwatne w danych okolicznosciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczaja



prawa innych podmiotéw”. (por. takze A. Jakubecki, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK,
Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji [w:] Ksiega

pamigtkowa ku czci profesora Erecinskiego, Warszawa 2011).

Wytacznosé N. uzywania unijnych znakéw towarowych NIKON i NIKKOR m.in. dla aparatéw
fotograficznych i obiektywéw wynika w sposéb niewatpliwy z dokumentéw urzedowych i wydrukéw z
bazy urzedu rejestracyjnego. Z wydrukéw ze stron internetowych i dowodu zakupu wynika, ze spétka
C. oferuje i wprowadza do obrotu w Polsce towary opatrzone znakami uprawnionej, ktére nie zostaty
wprowadzone do obrotu przez N. lub za jej zgodg. Wyglad opakowania aparatu fotograficznego
stanowigcego przedmiot zakupu kontrolnego przemawia za uznaniem stusznosci stanowiska
uprawnionej, ktéra moze sie sprzeciwi¢ korzystaniu z jej znakoéw takze pomimo wyczerpania jej praw
wytgcznych w sytuacji, gdy oryginalne opakowanie zostato uszkodzone, oferowany towar jest

zdekompletowany i pozbawiony gwarancji producenta.

W ustalonych okolicznosciach mozna uzna¢ za wysoce uprawdopodobniony fakt naruszenia
przez obowigzang praw do znakow towarowych NIKON i NIKKOR przez oferowanie i wprowadzanie
do obrotu tak oznaczonych aparatéw fotograficznych i obiektywoéw w sposéb stypizowany w art. 9 ust.
2a rozporzadzenia. N.stuzg zatem wzgledem spotki C. roszczenia okreslone w art. 9 ust. 3
rozporzgdzenia, a takze roszczenia z art. 296 ust. 1 p.w.p. 0 odszkodowanie i zwrot bez-podstawnie

uzyskanych przez obowigzang korzysci.

Za uwzglednieniem wniosku przemawiaja aktualnie obowigzujace w sprawach gospo-
darczych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, zgodnie bowiem z art. 458° § 1, powdd jest
obowigzany powota¢ w pozwie wszystkie twierdzenia i dowody. W toku postepowania nie moze on
wystepowa¢ z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. (art. 458° § 1 zdanie
pierwsze) By sformutowac roszczenia, takze co do wysokosci, uprawniony musi przed wniesieniem

pozwu uzyska¢ kompletne informacje o skali naruszenia.

Uwzgledniajgc wniosek Sad ograniczyt zakres informacji, do ktérych udzielenia zostata
zobowigzana spétka C., odnoszac je do aparatéw fotograficznych i obiektywoéw opatrzonych znakami
towarowymi NIKON i NIKKOR. W tym zakresie Zgdane informacje mogg by¢ uznane za konieczne w

rozumieniu przepisu art. 286" p.w.p. Dalej idgce zgdania wniosku zostaty przez Sad oddalone.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
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 sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug

przepisdw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie optat za czynnosci radcow
prawnych (t.j. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach



wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimalng,
ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny naktad pracy radcy prawnego, w szczegolnosci poswiecony czas na przygotowanie
sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sadzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu,
rébwniez przed wniesieniem pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wktad pracy radcy prawnego w
przyczynienie sie do wyjasnienia okoliczno$ci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak
réwniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzgcych watpliwosci w
orzecznictwie i doktrynie, a takze rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegolnosci tryb i czas prowadzenia
sprawy, obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, w szczegdlnosci
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznan
Swiadkéw, dowodu z dokumentoéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawie o

naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sgd uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika uprawnionej wykonujgcego

zawo6d radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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