Sygn. akt XXIl GWo 91/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 grudnia 2019 .

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

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu ha rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku H. GmbH & Co. KG z siedzibg w Metzingen
z udziatem P. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Lublinie

0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzi¢ od H. GmbH & Co. KG z siedzibg w Metzingen na rzecz P. spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Lublinie kwote 1.697 (tysigc szes$éset dziewiecdziesigt siedem)

Ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

UZASADNIENIE

15 pazdziernika 2019 r. H. GmbH & Co. KG z siedzibg w Metzingen (dalej takze jako spétka

H. ) wniosta o:

1. zabezpieczenie jej roszczen przeciwko P. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Lublinie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci oraz o naprawienie szkody (na zasadach
ogolnych lub poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia byloby nalezne tytutem udzielenia
zgody na korzystanie ze znakoéw towarowych wnioskodawcy) w zwigzku z naruszeniem przez
obowigzang praw ochronnych na znaki towarowe wnioskodawcy, poprzez nakazanie obowigzanej
udzielenia wnioskodawcy na adres wskazany w komparycji wniosku, w terminie 14 dni od daty

uprawomocnienia sie postanowienia, pisemnej informacji podpisanej przez Zarzad spofki o:

a. pochodzeniu wszystkich produktéow oznaczonych stownymi lub stowno-graficznymi znakami
towarowymi ,BOSS”, ,HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS”, bedacych w posiadaniu obowigzane;j



lub stanowigcych jej wlasnos¢ w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z
uwzglednieniem firm (nazw) i adresow ich producentéw, wytwoércow, dystrybutoréw, dostawcow lub

innych poprzednich posiadaczy ww. produktow;

b. ilodci otrzymanych lub zaméwionych przez obowigzang (lub osoby trzecie dziatajgce w imieniu lub
za zgodg obowigzanej) produktéw oznaczonych stownymi lub stowno-graficznymi znakami
towarowymi ,BOSS”, HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajéw

(w tym krajow Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z

podziatem na rézne postacie produktow;

c. cenach netto (bez podatku VAT) uiszczanych przez obowigzang (lub osoby trzecie dziatajgce w
imieniu lub za zgodg obowigzanej) za pojedynczg sztuke produktu oznaczonego stownymi lub stowno-
graficznymi znakami towarowymi ,BOSS”, ,HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” w okresie od

3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziatem na rézne postacie produktow;

d. sieciach dystrybucji nabytych lub wyprodukowanych przez obowigzang lub osoby trzecie dziatajgce
w imieniu lub za zgodg obowigzanej, produktéw stownymi lub stowno-graficznymi znakami
towarowymi ,BOSS”, HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajéw

(w tym krajéw Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z

uwzglednieniem:

i. firm (nazw) i adreséw dystrybutoréw ww. produktow;

ii. firm (nazw) i adreséw odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng ww. produktéw;
iii. firm (nazw) i adreséw podmiotéow sktadujgcych lub przechowujgcych ww. produkty stanowigce

wiasnos$¢ obowigzanej;

e. ilosci zbytych przez obowigzang (lub osoby trzecie dziatajgce w imieniu lub za zgodg obowigzanej)
produktéw oznaczonych stownymi lub stowno-graficznymi znakami towarowymi ,BOSS”, ,HUGO
BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajow (w tym krajow Unii Euro-
pejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziatem na rézne

postacie produktow;

f. cenach netto (bez podatku VAT) uzyskiwanych przez obowigzang (lub osoby trzecie dziatajgce w
imieniu lub za zgodg obowigzanej) za pojedynczg sztuke produktu oznaczonego stownymi lub stowno-
graficznymi znakami towarowymi ,BOSS”, ,HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski

oraz w _innych krajach (w tym krajach Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty

udzielenia odpowiedzi, z podziatem na rézne postacie produktow;

g. na wypadek gdyby obowigzana byta producentem produktdw oznaczonych stownymi lub stowno-
graficznymi znakami towarowymi ,BOSS”, ,HUGO BOSS” lub ,BOSS HUGO BOSS” - informacji o
ilosci takich produktéw wyprodukowanych lub wytworzonych przez obowigzang (lub osoby trzecie

dziatajgce w imieniu lub za zgodg obowigzanej), tak bedacych w posiadaniu obowigzanej lub

stanowigcych jej wlasnos¢, jak i juz zbytych na terenie Polski oraz innych krajow (w tym krajow Unii

Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi;

2. zwrot kosztow postepowania.



P. spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Lublinie zazgdata oddalenia wniosku
i zwrotu kosztéw postepowania. Zaprzeczyta zasadnos$¢ zarzutu naruszenia praw do znakéw
towarowych. Podniosta, ze nie zostato ono uprawdopodobnione w wysokim stopniu, a zakres

zadanych informacji jest nadmierny i narusza tajemnice jej przedsiebiorstwa.

Sad ustalit:

H. GmbH & Co. KG z siedzibg w Metzingen jest uprawniona do wylgcznego uzywania dla
towaréw w klasie 14. klasyfikacji nicejskiej (bizuteria, zegary i zegarki):
- stownego unijnego znaku towarowego BOSS zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 49221 chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;

- sfownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS zarejestrowanego w EUIPO) pod nr 49254

BOSS

HU G O B O S S

chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;

- stowno-graficznego  unijnego  znaku  towarowego

zarejestrowanego w EUIPO pod nr 49262 chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;

- stownego znaku towarowego BOSS zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolite]
Polskiej pod nr 66417 chronionego od 12 stycznia 1989 r.;

- sfownego znaku towarowego HUGO BOSS zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr
66418 chronionego od 12 stycznia 1989 r. (dowodd: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO,
wyciggi z rejestru znakéw towarowych Urzedu Patentowego RP i wydruki z bazy na stronie uprp.pl
k.37-54, 56-73, 75-91, 93-95, 97-99)

Znaki towarowe BOSS i HUGO BOSS od lat dwudziestych XX. wieku uzywane intensywnie
dla odziezy, akcesoriéw odziezowych, bizuterii, zegarkow, wyrobdw skdérzanych, perfum, okularéw itp.
przez podmioty nalezgce do grupy kapitatowej H. AG z siedzibg w Metzingen sg dobrze znane i
rozpoznawalne przez konsumentow. Obecnie towary z tymi znakami mozna naby¢ w 127 krajach,

w ponad 7000 sklepow, w tym w 442 sklepach wiasnych.

Znaki BOSS i HUGO BOSS s3g obecne na polskim rynku od 1990 r., m.in. w najwiekszych i
najpopularniejszych galeriach handlowych oraz przy prestizowych ulicach miast. Aktualnie funkcjonuje
w Polsce 10 sklepow firmowych. W ekskluzywnych butikach na terenie catego kraju mozna nabyc¢
odziez ze znakami BOSS i HUGO BOSS, a takze wyroby jubilerskie, przede wszystkim zegarki. Sg
one dostepne w ofercie sieci (...) liczacej 131 butikdw stacjonarnych. Znaki te cieszg sie renomg w
Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. (dowéd: wydruki ze stron internetowych k.101-124,
raport (...) Edycja 2012 k.126-168, wyniki badan Pracowni Badan Spotecznych z wrzesnia 2002
r.k.170-197)

Utworzona 3 listopada 2015 r. P. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w

Lublinie, do grudnia 2018 r. dziatajgca pod firmg G., prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na rynku



programistycznym, m.in. tworzy i sprzedaje gry komputerowe. (dowdd: odpis z rejestru przedsie-
biorcow KRS k.271-274, wydruki ze stron internetowych k.276-277, 279-280) Na stronie internetowej
https://polwatches.com/ oferuje i sprzedaje luksusowe zegarki renomowanych marek. Informuje, ze
zegarki H. sg dostepne ,na zapytanie”. (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.282-288) Spétka P.
jest gospodarczo powigzana z P. spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Lublinie
prowadzacg sklep internetowy pod adresem https:// (...).eu/ oferujgcy zegarki renomowanych marek,
w tym réwniez marki H., w sprzedazy hurtowej i detalicznej. (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcéw
KRS k.290-292, wydruki ze stron internetowych k.294-298)

2 listopada 2018 r. PHU J. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie -
oficjalny dystrybutor zegarkéw marki HUGO BOSS na terenie Polski - otrzymata od spotki P. oferte
wspotpracy zwigzanej z zakupem od tej spotki markowych zegarkéw w cenach hurtowych i z wysokim
rabatem oraz oferte 14 sprzedazy zegarkow marki H.. Takze pozniej spotka P. oferowata jej zegarki
H..

J.S. - pracownik spétki PHU J. - zlozyta 14 listopada 2018 r. zamdwienie na zakup 25
zegarkéw marki H. . W odpowiedzi, dyrektor generalny P., G.P. potwierdzit otrzymanie zaméwienia i
poinformowat o jego realizacji. Przestat jednoczes$nie aktualng oferte zegarkéw marki H. proponujgc
bardzo wysokie rabaty na zakup ich wiekszej ilosci. (dowdd: korespondencja k., 331- 336, e-mail
k.300-301, oswiadczenie J.S. k. 306-309, oferty k.303-304)

27 listopada 2018 r. J.S. otrzymata od G.P. wiadomo$¢ e-mail, do ktérej dotgczona byta
faktura pro forma nr (...). (dowdd: e-mail k.338, faktura k.340) 4 grudnia 2018 r. podczas spotkania
w Warszawie G.P. przekazat J.S. 20 sztuk zamowionych przez nig zegarkéw marki H. (serii
(-, .00 (..), a J.S. zaptacita gotowka kwote 12.234,63 zt. Na jej prosbe, na fakturze jako
odbiorca zostata wskazana N. spdtka z 0.0. z siedzibg w Warszawie. W trakcie spotkania 4 grudnia
2018 r. G.P. poinformowat, ze zaktada nowg spdtke, dlatego pierwsza faktura bedzie wystawiona
przez G. (aktualnie P.). Zgodnie z jego deklaracjg, kolejne faktury miaty by¢ wystawiane przez spotke
P.. (dowdd: faktura k.340, o$wiadczenie J.S. k. 306-309, 445, oferty k.303-304).

Zakupione zegarki zostaty poddane badaniom pod katem ich autentycznoéci przez M. SA w B.
w Szwajcarii. Odpowiedzialnym za ich nadzorowanie byt M.F.. Stwierdzono, ze badane zegarki majg
szereg cech, czesto bardzo drobnych i niedostrzegalnych gotym okiem dla przeciethego odbiorcy,
ktére odbiegajg od wzorow oryginalnych zegarkéw (odmiennie umiejscowienie rowka na nozyk do
otwierania dekla zegarka; niezgodnos¢ systemu numerowania zegarkéw z systemem stosowanym
przez producenta oryginalnych zegarkéw; odmienna czcionka zapisu znakéw towarowych HUGO
BOSS - niewyrazna, stosunkowo pogrubiona i pokryta chropawg powierzchnig; odmienne potozenie
napisu ,(...)” na pasku; odmienna liczba i potozenie szczelin lutowniczych na ptytce mocowania
bransolety; réznice w ksztalcie zwezenia wskazéwek minutowych i godzinowych; niska jako$ montazu
metalowych elementéw przymocowanych do skérzanego paska). (dowdd: oswiadczenie M.F. k.350
oswiadczenie J.S. k.306-309, 445, ekspertyzy k.352-355, 357-360, 362-365, 367-370,372-387)


https://polwatches.com/
https://poltime.eu/

Sad zwazyt:

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznosé uzywania znaku towarowego w sposob zarob-
kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:
1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

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

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

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytacznego i niezaktéco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,
uzywania w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego ze znakiem towarowym, na ktory
udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w
odniesieniu do identycznych towaréw (pkt 1.). Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo
ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac
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. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o
naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte
do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu

uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
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 majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy jest ono identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat

zarejestrowany (a.).

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé 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 cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang
dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzadzenia. 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 towaréw, 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;
e) 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 zakazujacg okreslonych dziatan.
Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jes$li w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do
przepisow art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa cztonkowskiego moze
by¢ zlozony wniosek o zastosowanie s$rodkéw 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 dotyczgcych 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 panhstwa, 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
wiasciwy 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 ztozenia w sgdzie 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 informacji, 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¢ wytgcznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentow, wytwércow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych po-



przednich posiadaczy towaréw lub swiadczgcych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne, jak réwniez
przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towarow lub ustug;
2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towaréw lub

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

Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zgdania udzielenia informacji, 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 sprecyzowaé roszczen, z ktéorymi wystgpi na droge sgdowg. Mogg to byc
zarOwno roszczenia zakazowe okreslone w art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia jak i te stuzgce usunieciu
skutkéw naruszen, z art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego wiascicielowi znaku
prawa dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci okreslonego podmiotu z
tytutu naruszenia przezeh praw wiasnosci 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 wilasnosci przemystowej, w tym przypadku praw do znakow
towarowych BOSS i HUGO BOSS. Ustawodawca wymaga uprawdopodobnienia w kwalifikowanej
postaci, o uzyskanie przez sad prawdopodobienstwa graniczacego z pewnoscig. (por. postanowienie
Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 29/03/2012 r., | ACz 552/12)

Aby dokona¢ prawidtowej interpretacji art. 286° p.w.p. nalezy odwota¢ sie do brzmienia
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wiasnoS$ci intelektualnej, ktoéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa czionkowskie zapewniaja, ze,
w kontekscie postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa wtasnosci 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 wtasnosci 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 0soéb, ktére sg zobowigzane do udzielania
informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepiséw, podkreslane w piSmiennictwie, ma
zasada proporcjonalnosci, charakteryzujgca sie tym, ze im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym
wieksze obowigzki mogg by¢ natozone na obowigzanych do udzielenia informacji. (A. Tischner,
Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sad
podziela poglad, ze udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw wtasnosci intelektualnej warunkowa-
ne jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscia zagdania. Wage zasady
proporcjonalnosci podkresla konstrukcja przepisu, w ktérym odniesiono sie don dwukrotnie. W ust. 1
wskazano, ze zgdanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi by¢ proporcjonalne, a takze w
ust. 2, ze przedstawienie 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 sg niezbedne i konieczne dla osiagniecia okreslonego celu oraz
takich, ktére sg adekwatne w danych okolicznosciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczajg

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).

Wylgcznosé H. GmbH & Co. KG uzywania unijnych i krajowych znakéw towarowego BOSS i
HUGO BOSS m.in. dla zegarkéw wynika w sposob niewatpliwy z dokumentéw urzedowych i
wydrukow z baz urzeddéw rejestracyjnych. Stawiajgc spotce P. zarzut naruszenia jej praw wytgcznych
wnioskodawca odnosi go do realizacji przez G.P. transakcji sprzedazy zegarkéw z oznaczeniami
identycznymi z tymi znakami oraz oferty na stronie internetowej polwatches.com (bez wyjasnienia
informacji ,Dostepny na zapytanie” podczas, gdy zegarki innych marek sg w sprzedazy). Okolicznosci
nabycia zegarkéw przez pracownika autoryzowanego dystrybutora producenta budzg watpliwosci
Sadu. Oferta zostata ztozona przez spotke P., bez znaczenia sg tu jej gospodarcze (kapitatowe,
personalne) powigzania z obowigzang. To, w czyim imieniu dziatat G.P. reprezentujgcy obydwie spétki
wymaga oczywiscie wyjasnienia. Z wystawionych faktur wynika, ze strong umoéw sprzedazy byta
obowigzana, jednak inne dowody - wiadomosci elektroniczne, wydruki ze stron internetowych -

wskazujg na to, ze strong umowy byta spotka P., a nie P.

Spotka P. jest samodzielnym podmiotem prawnym. W zakresie dotyczacym dziatalnosci
gospodarczej spotki P. i uzywania w niej oznaczen identycznych ze znakami towarowymi BOSS i
HUGO BOSS dla towarow identycznych z towarami dla jakich znaki sg chronione obowigzana jest
osobg trzecig wobec potencjalnego naruszyciela, wobec uchylenia ust. 3 art. 286" p.w.p. nie ma wiec
obowigzku udzielania informacji. Uprawniona formutujgc wniosek w sposob niejasny, budzacy
watpliwosci interpretacyjne dazy jednak faktycznie do uzyskania informacji od podmiotu, ktéry nie jest

naruszycielem. (pkt 1. ppkt b.-g.)

W ustalonych okolicznosciach nie mozna uzna¢ za wysoce uprawdopodobniony faktu naru-
szenia przez obowigzang praw do znakéw towarowego BOSS i HUGO BOSS przez wprowadzanie do
obrotu tak oznaczonych zegarkéw. Nie ma natomiast Zzadnych dowoddw na to, ze spétka P. produkuje
zegarki, oznacza je BOSS i HUGO BOSS i oferuje tak oznaczone zegarki, ktére nie zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wiasciciela
znakéw lub za jego zgodg. Uwzglednieniu wniosku sprzeciwia sie zatem nieuprawdopodobnienie

w wysokim stopniu faktéw naruszenia w sposéb jakiego dotycza zadane informacje.

Whniosek H. GmbH & Co. KG nie uwzglednia wyczerpania praw do krajowych i unijnych
znakoéw towarowych. Bez Zadnego uzasadnienia, a nawet wyjasnienia tej kwestii, uprawniona
zaktada, ze wszystkie towary ze znakami BOSS i HUGO BOSS oferowane, wprowadzane do obrotu
przez obowigzang nie pochodzg od niej ani podmiotu, ktéremu udzielita zgode na korzystanie z jej

znakow.

Sam wniosek jest ponadto niejasny i nieprawidtowo sformutowany, przez co takze podlegaé
powinien oddaleniu bez koniecznosci badania jego zasadnosci. Wnioskodawczyni nie do konhca
poprawnie postuguje sie pojeciami jezyka prawnego i prawniczego, ich znaczenie nie jest wiec jasne i
niewatpliwe. Uzywa poje¢ nieznanych prawu znakéw towarowych (produkty, postacie produktow),

popetnia btedy logiczne i jezykowe. Ograniczenie dokonane na rozprawie 25 listopada 2019 r. i w



zatgczniku do protokotu rozprawy nie mogto by¢ uznane za skuteczne czesciowe cofniecie wniosku

wobec braku zgody obowigzane.

Uprawniona zada informacji o produktach /nie towarach/ wyjasniajgc ostatecznie, ze majg one
dotyczy¢ zegarkow. Nie rozréznia przy tym znakéw towarowych w odniesieniu do terytorium, na
ktéorym sg one chronione prawem wytgcznym. Wskazuje na terytorium Unii Europejskiej, a nie tylko
Polski, cho¢ nie ma zadnego dowodu na to, ze jakakolwiek z form uzywania przez spotke P. oznaczen
identycznych ze znakami towarowymi BOSS i HUGO BOSS miata miejsce poza Polska. Skoro
uprawniona dokonata zaledwie jednego zakupu kontrolnego w 2019 r. za nadmiernie ekstensywne
nalezy uzna¢ zgdanie informacji za czas od 3 listopada 2015 r., co do ktérego nie ma zadnych
dowoddéw uzywania przez P.(G.) w dziatalnosci gospodarczej znakéw towarowych BOSS i HUGO
BOSS. Trudno nie przyznac racji obowigzanej, ze wniosek nadmiernie ingeruje w tajemnice jej

przedsiebiorstwa.

Zadane w pkt. 1a. i d. informacje majg zakres wykraczajgcy poza dopuszczalny. Przepis ust. 2
art. 286" p.w.p. nie uprawnia do uzyskania informacji o pochodzeniu produktéw bedgcych w posiada-
niu naruszyciela lub stanowigcych jego wlasnosé¢ oraz o sieciach dystrybucji nabytych lub wyproduko-
wanych przez naruszyciela lub osoby trzecie dziatajgce w imieniu lub za jego zgodg w zakresie
towaréw przechowywanych/sktadowanych (ppkt iii). Uprawniona w sposéb nieuzasadniony poszerza
zakres informacji, choé nie dopuszczajg tego reguty wyktadni. Przepis art. 286" p.w.p. stanowi wyjatek,
nie mozna zatem na naruszyciela lub podmioty powigzane z nim gospodarczo naktadaé obowigzkow
niewynikajgcych wprost z ustawy. Nalezy ponadto zauwazy¢, ze informacje o podmiotach, od ktérych
obowigzana nabyfa lub ktérym zbyta zegarki ze znakami towarowymi BOSS i HUGO BOSS w zadnym
razie nie sg niezbedne do dochodzenia przez nig wzgledem spotki P. roszczeh o zwrot korzysci

bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub odszkodowawczego.

Z tych przyczyn wniosek podlegaé musiat oddaleniu. (a contrario art. 286" p.w.p.)

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za
wynik sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczetych w 2019 r. optaty okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z
22.10.2015 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie. Zasgdzajgc 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 okre$lone w rozdziatach 3-5 stawki
minimalne. Opfata nie moze by¢ wyzsza od szesSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktdrej
wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1.) Wysokos¢é stawek
minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzgdzeniu ustala sie przyjmujgc za podstawe stawke w

sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. (§ 20) Zwazywszy, ze rozporzgdzenie nie okresla wysokosci



opfat za prowadzenie sprawy o zobowigzanie do udzielenia informaciji, Sad zastosowat stawke dla

sprawy 0 naruszenie wynoszgcg 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika obowigzanej wykonujgcego
zawod adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci (1.680 zt i 17 zt optaty skarbowej od

petnomocnictwa).
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