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0 udzielenie informacji
postanawia:

1. Na podstawie artykutu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej zwréci¢ si¢ do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej w Luksemburgu z pytaniem prejudycjalnym:

a) czy art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej powinien by¢ rozumiany
W ten sposob, ze dotyczy on S$rodka ochrony praw wlasnosci
intelektualnej, przystugujacego jedynie wtedy, gdy zostanie
stwierdzone w tym lub innym postepowaniu przyshugiwanie prawa
wlasnosci intelektualnej uprawnionemu?

—w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie a):

b) czy art. 8 ust. 1 dyrektywy w zwigzku z art. 4 ust. 1 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasno$ci intelektualnej
powinien by¢ rozumiany w ten sposOb, ze wystarczajgce jest
uprawdopodobnienie, ze S$rodek ten dotyczy istniejgcego prawa
wilasnosci intelektualnej[,] a nie udowodnienie tej okolicznosci, w
szczegOlnosci w sytuacji, w ktorej zadanie udzielenia informacji o
pochodzeniu 1 sieciach dystrybucji towaréw lub ustug poprzedza
dochodzenie roszczen odszkodowawczych z tytulu naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej?

2. Na podstawie artykutu 177 § 1 punkt 3! Kodeksu postgpowania
cywilnego zawiesi¢ postepowanie w sprawie do czasu zakonczenia
postegpowania przed Trybunatem Sprawiedliwo$ci Unii Europejskie;.

[OMISSIS] [dane s¢dziego i Sygnatura akt]

Uzasadnienie postanowienia z 21 lipca 2021 roku — wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym

l. Sad odsylajacy

1. Sad Okrgegowy w Warszawie XXII Wydzial Wlasnosci Intelektualnej —
dzialajacy jako sad I instancji.

1. Strony postepowania gldwnego

2. Whnioskodawczyni — Uprawniona: TB [OMISSIS] [dane wnioskodawczyni]
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[OMISSIS] [dane pelnomocnikéw wnioskodawczyni]

Uczestnik 1 - Obowigzany 1: Castorama Polska spdotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie [OMISSIS] [adres uczestnika]

[OMISSIS] [dane pelnomocnikéw uczestnika)]

Uczestnik 2 - Obowigzany 2: ,,Knor” Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cig z
siedziba w Gliwicach [OMISSIS] [adres uczestnika]

I11.  Przedmiot sporu w postepowaniu glownym

3.  Postepowanie przed sadem odsylajacym dotyczy wezwania do udzielenia
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarow lub ustug naruszajacych
prawo wilasnosci intelektualnej. Podstawa prawng wniosku Uprawnionej jest art.
4793 Kodeksu postepowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U.2020.1575 tekst jednolity, dalej jako
k.p.c.), obowigzujacy od 1 lipca 2020 roku. Przepis ten stanowi implementacjg art.
8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wilasnos$ci intelektualne;.

4,  Wnioskowi o udzielenie informacji nie towarzysza roszczenia shuzace
ochronie praw wlasnosci intelektualnej. Wniosek ten poprzedza wszczecie
postepowania skutkujgcego ewentualnym stwierdzeniem naruszenia prawa
wlasno$ci intelektualnej. Wnioskodawca zada zatem w odrgbnym postepowaniu
przekazania informacji o pochodzeniu 1 sieciach dystrybucji towaré6w lub ustug
naruszajacych prawo wtasnosci intelektualne;j.

5. W postgpowaniu krajowym ze wzgledu na ztozenie wniosku o udzielenie
informacji o pochodzeniu 1 sieciach dystrybucji towaroéw lub ustug naruszajacych
prawo wtlasnosci intelektualnej bez jednoczesnego dochodzenia roszczen
odszkodowawczych i zakazowych, role procesowe stron okre§lane sg w
nastgpujacy sposob:

Whioskodawca — Uprawniony — podmiot sktadajacy wniosek.

Uczestnik — Obowigzany — podmiot, od ktérego zadane sg informacje.

IV. Przedmiot i podstawa prawna odestania prejudycjalnego

7.  Wykladnia artykulu 8 wust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnoséci intelektualnej (dalej jako dyrektywa 2004/48/WE) w zwigzku z
artykutem 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE.

Artykut 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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V. Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

8. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy
2004/48/WE, art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48/WE, motyw 13 dyrektywy
2004/48/WE.

9.  Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 18 stycznia 2017 r.,
C 427-15 NEW WAVE CZ, a.s. przeciwko ALLTOYS, spol. sr. o.

VI.  Przepisy krajowe

10. Powotane ponizej przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego, Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1575 tekst jednolity),
dalej jako k.p.c[.]

Art. 479%° k.p.c. [Sprawy wlasnosci intelektualne;j]

8 1. Przepisy niniejszego dziatu stosuje si¢ w sprawach o ochrong praw
autorskich i pokrewnych, o ochrone praw wlasnosci przemystowej oraz o ochrone
innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy wiasnosci intelektualnej).

8 2. Sprawami wlasnosci intelektualnej w rozumieniu niniejszego dziatu sq takze

sprawy o:
1)  zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

2)  ochrone dobr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania
dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsigbiorcy,
towarow lub ustug;

3) ochrone dobr osobistych w zwigzku z dzialalnosciq naukowq lub
wynalazczg.

Art. 479112 k.p.c. [Roszczenie informacyjne]

Przepisy dotyczgce obowigzanego stosuje sie do osoby, w tym rowniez
pozwanego, ktora posiada informacje, o ktérych mowa w art. 4793 [ub dostep
do nich.

Art. 4798 k.p.c. [Przestanki wezwania naruszajgcego do udzielenia informacji]

81. Na wniosek uprawnionego, jezeli wykaze on w sposob wiarygodny
okolicznosci wskazujgce na naruszenie, sqd moze przed wszczeciem postgpowania
w sprawie o naruszenie lub w jego toku az do zamknigcia rozprawy w pierwszej
instancji wezwac naruszajgcego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towarow Ilub ustug, jezeli jest to niezbedne dla dochodzenia
roszczenia.
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8 2. Jezeli sqd wezwat do udzielenia informacji przed wszczeciem postepowania
w sprawie o naruszenie, postgpowanie to powinno by¢ wszczete nie pozniej niz w
terminie miesiqca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji.

Art. 278. k.p.c. [Wezwanie bieglych]

8 1. W wypadkach wymagajgcych wiadomosci specjalnych sqd po wystuchaniu
wnioskow stron co do liczby bieglych i ich wyboru moze wezwac jednego lub kilku
bieglych w celu zasiggniecia ich opinii.

11. Powotany ponizej przepis ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1062, tekst
jednolity), dalej jako pr. aut.).

Art. 1. pr. aut. [Utwor]

1.  Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalnosci tworczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od
wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwor).

2. W szczegolnosci przedmiotem prawa autorskiego sq utwory:
(...) 2) plastyczne;

2. Ochrong objety moze by¢ wylgcznie sposéb wyrazenia; nie sq objete
ochrong odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziatania oraz koncepcje
matematyczne.

4. Ochrona przystuguje tworcy niezaleznie od spetnienia jakichkolwiek
formalnosci.

12. Powotane ponizej przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1913, tekst
jednolity), dalej jako u.z.n.k.).

Art. 3 u.z.n.k. [Czyny nieuczciwej konkurencji]

1.  Czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy lub
klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji sq w szczegolnosci: wprowadzajgce w
blgd oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe Ilub oszukancze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarow albo ustug, wprowadzajgce w blgd
oznaczenie towarow lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsigbiorstwa,
naktanianie do rozwigzania Ilub niewykonania umowy, nasladownictwo
produktow, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do
rynku, przekupstwo osoby petnigcej funkcje publiczng, a takze nieuczciwa lub
zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej, prowadzenie lub

5
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organizowanie dziatalnosci w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione
wydluzanie terminow zaptaty za dostarczane towary lub wykonane ustugi.

art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Art. 13. 1.  Czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego
produktu, polegajgce na tym, ze za pomocq technicznych srodkow reprodukcji jest
kopiowana zewnetrzna postac¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w bigd
co do tozsamosci producenta lub produktu.

VIIl. Przedstawienie stanu faktycznego i postepowania

13. Ostateczne ustalenie stanu faktycznego nastagpi w orzeczeniu konczacym
postepowanie w sprawie. Na potrzeby niniejszego postgpowania sad odsytajacy
przyjmuje ustalenie stanu faktycznego w ksztatcie wskazanym ponize;j.

14. Uprawniona we wniosku z 15 grudnia 2020 r. zazadata udzielenia przez
Obowigzanego 1 1 Obowigzanego 2 informacji o: sieci dystrybucji, kompletnej
listy dostawcodw, informacji o ilo$ci otrzymanych oraz zamdwionych towarow,
dacie wprowadzenia towarow do sprzedazy w sklepach stacjonarnych oraz w
sklepie internetowym, ilo$ci sprzedanych towardéw w sklepach stacjonarnych oraz
sklepie internetowym, uzyskanej ze sprzedazy towardw cenie, z rozbiciem na
sprzedaz stacjonarng oraz przez Internet.

15. Jako podstawe prawna wniosku Uprawniona wskazala art. 479! k.p.c.
Uprawniona we wniosku o udzielenie informacji powotata si¢ na autorstwo
obrazéw (grafik), ktorych reprodukcje sa sprzedawane przez Obowigzanego 1[,] a
dostarczane mu przez Obowigzanego Uprawniona powotata si¢ na przystugiwanie
jej autorskich praw majatkowych oraz osobistych w stosunku do obrazéw.
Wskazata, ze udzielenie informacji, ktorych si¢ domaga[,] jest niezbedne dla
dalszego dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich i ewentualnie
roszczen odszkodowawczych zwigzanych z nieuczciwa konkurencja.

16. Przed wszczgciem postepowania Uprawniona 13 pazdziernika 2020 roku
zwrbcila si¢ z wezwaniem przedsagdowym do Obowigzanego 1 o zaniechanie
naruszen autorskich praw majatkowych 1 osobistych do stworzonych przez siebie
utworow, sprzedawanych bez jej zgody przez Obowigzanego 1.

17. Obowigzany 1 wnidsl o oddalenie wniosku ewentualnie o wydanie
orzeczenia z jak najwezszym zakresem, ograniczonym jedynie do utworéw w
rozumieniu prawa autorskiego (kwestionujac co do zasady status obrazow jako
utworow). Uprawniony powolal si¢ rowniez na ochrong tajemnicy
przedsiebiorstwa, ktora sprzeciwia si¢ ujawnianiu informacji w stosunku do
produktow co do ktérych nie zostatlo wykazane, ze sg utworami. Obowigzany 1
podnidst rowniez, ze Uprawniona nie wykazata[,] aby przystugiwaty jej autorskie
prawa majatkowe do nich. W ocenie Obowigzanego 1 wytwory intelektu, ktorych
dotyczy wniosek nie sg oryginalne, a Uprawniona nie wykazata nawet przestanki

6
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ich nowosci z znaczeniu przedmiotowym. Uwzglednienie wniosku oznaczatoby
zatem udzielenie ochrony

prawnoautorskiej pomystom i ideom, Grafika A) sprzedawana przez

gdyz reprodukcje, ktorych dotyczy Obowigzanego (wierna kopia)
wniosek wpisujg si¢ w aktualny trend mody na tak zwane uproszczone grafiki
motywacyjne, ze zdaniami btahymi, typu ,,badz pozytywny”, ,nie zapomnij si¢
usmiechng¢” itp. Nadto wszystkie elementy graficzne spornych reprodukcji sg
btahe, powtarzalne i1 nie wyrdzniajg si¢ niczym oryginalnym (w zakresie
kompozycji, koloréw, uzytych czcionek itp.) sposrod innych grafik dostgpnych na
rynku.

18. Obowigzany 2 nie zajat stanowiska w sprawie.

19. Uprawniona jest wtascicielem sklepéw internetowych z artykutami
dekoracyjnymi. W ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej Uprawniona
sprzedaje maszynowo produkowane przez siebie reprodukcje obrazéw A) ,,Moj
dom moje zasady” (od 2016 roku), B) ,,.Ludzie idealni” (od 2016 roku) oraz C)
,Napisy mitos¢” (od 2014 roku). Uprawniona powotuje si¢, ze jest tworca
reprodukowanych przez siebie obrazéw, ktore w jej ocenie sg utworami w
rozumieniu prawa autorskiego.

20. Kazdy z obrazéw zawiera nieskomplikowang grafike sktadajaca si¢ z kilku
koloréw i figur geometrycznych oraz krétkie zdania. Obraz A) zawiera zadanie
,»M0j] dom moje zasady”, obraz B) zdanie ,,Nie ma ludzi idealnych a jednak
jestem”, obraz C) zdanie ,,W naszym domu rano stycha¢ tupot matych stopek.
Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy duzo obowigzkow, mnostwo zabawy 1
mitosci”.

21. Wierne kopie obrazéw A) i B) sprzedawane sg bez zgody Uprawnionej w
sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych Obowigzanego 1, gdzie
dostarczane sg przez Obowigzanego 2. Ani na reprodukcjach pochodzacych od
Uprawnionej ani tez na reprodukcjach dostarczanych przez Obowigzanego 2 —
Obowigzanemu 1 — nie ma oznaczen dotyczacych autorstwa ani pochodzenia
produktu. Obowigzany 1 sprzedaje réwniez dostarczane przez Obowigzanego 2
obrazy, ktore zawieraja tekst identyczny jak w obrazie C[,] ale przy pewnych
odmiennosciach grafiki i kroju czcionek.

22. Porownanie wizualne obrazéw przedstawia si¢ nastepujaco

Grafika A) Uprawnionej

Grafika B) Uprawnionej
obowigzanego
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21. Po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na wniosek Obowigzanego 1, Uprawniona
nie zlozyta wnioskow dowodowych celem wykazania istnienia praw witasnos$ci
intelektualnej[,] a odnoszacych si¢ do wiadomosci specjalnych (opinia biegtego) z
zakresu grafiki 1 wzornictwa. Wczesniej przedstawione przez Uprawniong
dowody (we wniosku) to wydruki z oferty wilasnych sklepoéw internetowych i
faktury ze sprzedazy od 2014 r. oraz wydruki ze stron internetowych
Obowigzanego 1 i faktury zakupu obrazéw w sklepie Obowigzanego 1, ktorych
dotyczy wniosek.

22. Sad odsylajacy z urzedu powziagl watpliwosci (i przedstawil je stronom)
zwigzane z Wyktadnig prawa Unii Europejskiej — art. 8 ust. 1 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej (dalej jako dyrektywa
2004/48/WE), w szczegolnosci w zakresie odpowiedzi na pytanie o konieczno$¢
udowodnienia badz jedynie uprawdopodobnienia charakteru prawnego dobral,]
ktorego dotyczy postgpowanie, przy uwzglednieniu faktu, ze art. 6 1 7 dyrektywy
2004/48/WE postuguja si¢ roznymi sformutowaniami, jak rowniez w kontekscie
art. 4 dyrektywy 2004/48/WE, ktory za osoby uprawnione do wystepowania o
zastosowanie Srodkow, procedur 1 srodkow naprawczych uznaje wilascicieli praw
wlasnosci intelektualnej. Watpliwosci sadu dotyczyly roéwniez mozliwosci
odmiennego standardu dowodzenia w odniesieniu do kwestii statusu dobra (utwor
badz produkt nie spetniajacy cech utworu i nie chroniony prawami wytacznymi)l[, ]
a przez to legitymacji procesowej czynnej.

23. Uprawniona nie zaj¢ta stanowiska w sprawie watpliwosci sadu odsytajacego
dotyczacych prawa Unii Europejskie;j.

24. Obowigzany 1 podniost, ze zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, ktérego
implementacja jest art. 4793 § 1 k.p.c. konieczne jest udowodnienie faktu
naruszenia praw wlasnos$ci intelektualnej[,] a nie jedynie ich uprawdopodobnienie
(w przeciwienstwie do art. 6 1 7 dyrektywy 2004/48/WE).

25. Obowigzany 2 nie zajat stanowiska w tej kwestii.
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VIIl. Czynnos$¢ wymagajaca wystapienia z odestaniem

26. Sad krajowy musi wydac rozstrzygniecie w przedmiocie zasadnosci wniosku
0 udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarow lub ustug
naruszajacych prawo wlasnosci intelektualnej. Przestanke rozstrzygnigcia sadu
stanowi ustalenie czy Uprawnionej przystuguja prawa wilasnosci intelektualnej —
to za$§ uwarunkowane jest odpowiedzig na pytanie, czy prawa, na ktére powotuje
si¢ Uprawniona zwigzane s3 z dobrami, objetymi ochrong wynikajacg z
dyrektywy 2004/48/WE[,] i czy okolicznos¢ ta powinna by¢ stwierdzona w
postepowaniu o udzielenie informacji, czy tez jedynie uprawdopodobniona.

IX.  Powody, dla ktorych sad powzial watpliwosci w sprawie wykladni
przepiséw prawa Unii Europejskiej

27. Dyrektywa 2004/48/WE obejmuje wszystkie prawa wilasnosci intelektualne;j
objete przepisami wspolnotowymi w tej dziedzinie i/lub prawem wewnetrznym
danego Panstwa Cztonkowskiego (motyw 13 dyrektywy 2004/48/WE).

28. Dyrektywa 2004/48/WE obejmuje swym zakresem prawa do utworéw. W
oswiadczeniu Komisji Europejskiej dotyczacego art. 2 dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wilasnosci
intelektualnej (2005/295/WE) prawa autorskie zostaly wymienione jako objete
zakresem dyrektywy (Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej z 13.4.2005, L
94/37). W oswiadczeniu wskazano jednak, ze zawarte w nim wyliczenie nie jest
wyczerpujace: ,,Komisja uwaza, ze przynajmniej nastepujace prawa wiasnosci
intelektualnej objete sg zakresem przedmiotowej dyrektyw”.

29. Przepisy dyrektywy 2004/48/WE moga by¢ rozszerzane do celow
wewnetrznych na ,,dzialania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym
produkcje kopii nielegalnych i1 dziatania podobne” (motyw 13 dyrektywy
2004/48/WE).

W ocenie sadu odsylajacego polskie orzecznictwo nie udzielilo jeszcze
jednoznacznej odpowiedzi, czy ustawodawca krajowy (polski ustawodawca)
rozszerzyt zakres dyrektywy 2004/48/WE na czyny nieuczciwej konkurencji.
Przepis art. 479'*® k.p.c. (bedacy implementacjg art. 8 dyrektywy 2004/48/WE)
znajduje si¢ wsrod przepisow Kodeksu postgpowania cywilnego, regulujacych
postepowanie odrebne w sprawach wlasnosci intelektualnej. W art. 479% k.p.c.
definiujgcym zakres spraw wilasno$ci intelektualnej wymieniono w § 2 pkt 1
sprawy o ,,zapobieganie 1 zwalczanie nieuczciwej konkurencji”. W prawomocnym
postanowieniu Sagdu Okregowego w Warszawie z 20 listopada 2020 r., XXII GWo
87/20 (dotyczacym zabezpieczenia $rodka dowodowego) wyrazono poglad, ze
przepisy dyrektywy 2004/48/WE znajduja zastosowanie do wszystkich spraw z
zakresu wlasnosci intelektualnej, w tym rowniez takich, ktore zostaty zaliczone do
nich przepisami proceduralnymi, jak sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji —
to jest wyznaczajacymi zakres postepowania odrgbnego w polskiej procedurze
cywilnej. W orzeczeniu tym podkreslono jednak konieczno$¢ zawezajacej
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wyktadni srodkow implementowanych z dyrektywy 2004/48/WE (art. 6, 7 1 8), tak
by nie stosowa¢ je do wszystkich czyndw nieuczciwej konkurencji, lecz jedynie
tych, ktore dotycza wykorzystania dobr niematerialnych. Poza zakresem
zastosowania pozostalyby zatem sprawy takie jak czyn nieuczciwej konkurencji w
postaci rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o konkurencyjnym
przedsigbiorcy. Przyzna¢ jedna nalezy, ze zdarzaja si¢ tez orzeczenia, ktore wigza
art. 4792 k.p.c., implementujacy art. 8 dyrektywy 2004/48/WE[,] jedynie z
prawami wlasnosci intelektualnej — innymi niz zwigzane z nieuczciwg
konkurencja.

30. Na potrzeby niniejszej sprawy sad odsytajacy przyjmuje wyktadnig, zgodnie
z ktorg prawo krajowe na potrzeby wewngtrzne rozciggnelo zastosowanie
przepisow dyrektywy 2004/48/WE na czyny nieuczciwej konkurencji polegajace
na niewolniczym kopiowaniu produktéw (nawet jesli nie sg one przedmiotami
praw wylacznych — prawa autorskiego, prawa do zarejestrowanego znaku
towarowego itp.). Bioragc to pod uwage — w odniesieniu do czg¢$ci wniosku
Uprawnionej dotyczacej obrazow A 1 B — nie zachodzi problem wyktadni prawa
Unii Europejskiej. Uprawniona na pewno bowiem nie tylko uprawdopodobnita[,]
ale 1 udowodnita, ze Obowigzany 1 sprzedawat produkty bedace niewolniczymi
kopiami obrazéw A 1 B Uprawnionej. W gre wchodzi zatem art. 13 ust. 1 u.z.n.k.,
zgodnie z ktorym ,,Czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego
produktu, polegajace na tym, ze za pomocg technicznych srodkéw reproduke;i jest
kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w btad
co do tozsamosci producenta lub produktu”.

31. Rozstrzygniecie wniosku w zakresie obrazu C wymaga jednak dokonania
wyktadni prawa Unii Europejskiej (w ksztalcie przedstawionym w pytaniu
prejudycjalnym).

W wypadku tego obrazu nie mamy bowiem do czynienia z kopiowaniem
zewnetrznej postaci produktu. Wykorzystany zostat tekst, zachowany zostal jego
uktad na stronie[,] ale przy wykorzystaniu innych elementéw graficznych i innych
rodzajow czcionki. Konieczne jest zatem ustalenie przez sad odsylajacy, czy
mamy do czynienia z utworem.

32. Zgodnie z polskim orzecznictwem, zbieznym z orzecznictwem Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, zbadanie cech twdrczosci utworu nalezy do
zadania wtasnego sadu (wyrok TS z 16 lipca 2009 r., C-5/08 Infopaq International
AJ/S przeciwko Dankse Dagblades Forening, z pkt 48, ECLI:EU:C:2009:465).

W polskim orzecznictwie dominuje stanowisko, zgodnie z ktorym sad, co do
zasady nie musi, w zakresie oceny cech twodrczosci 1 nieoczywistosci wyborow,
korzysta¢ z opinii biegtego (art. 278 k.p.c.): wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 26 maja 2010 r., I ACa 206/10, www.orzecznictwo.net, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Lodzi z dnia 20 lutego 2013 r. I ACa 1173/12 LEX nr 1311986.
Jednakowoz tam gdzie wystepuje skomplikowana materia faktyczna sprawy 1 nie
wystarczy doswiadczenie sedziego, konieczne jest odwotanie si¢ do opinii

11



WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM Z DNIA 21.7.2021 R. — SPRAWA C-628/21

biegtego: wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2012 r., I Aca
1083/11, LEX nr 1238157, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 kwietnia 1973 r. |
CR 91/73 OSNC 1974/3/50, wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w
Szczecinie z dnia 26 stycznia 2005 r. SA/Sz 2327/03 LEX nr 575163. Co do
zasady przyjmuje si¢ tez, ze ciezar dowodzenia i wnioskowania o biegltego
spoczywa na stronie, przy czym jesli sad ma watpliwosci w tej materii powinien
uprzedzi¢ o tym strony.

33. W polskiej nauce prawa wyrazono dwa sprzeczne zapatrywania na temat
wykladni art. 479''% kp.c., stanowigcego implementacje art. 8 dyrektywy
2004/48/WE. Zgodnie z jednym stanowiskiem, w przeciwienstwie do przepiséw
implementujacych art. 6 1 7 dyrektywy 2004/48/WE, konieczne jest ,»wykazanie
w wiarygodny sposob« okolicznosci wskazujgcych na naruszenie prawa oznacza
spoczywajacy na uprawnionym obowigzek ich udowodnienia, a nic jedynie
uprawdopodobnienia, Kktore jest przewidziane w wypadku wnioskéw o0
zabezpieczenie $rodka dowodowego oraz wyjawienie lub wydanie $rodka
dowodowego”[OMISSIS][odestanie do cytowanego zrodta]. Podobnie przyjeto w
innym komentarzu[:] ,,W praktyce wydaje sie, ze to postepowanie wpadkowe
wymaga udowodnienia istnienia niezbednych okolicznosci co do zasady[”]
[OMISSIS] [odestanie do cytowanego zrodia]. Zgodnie z drugim stanowiskiem,
nie jest konieczn[e] udowodnienie naruszenia, lecz jedynie jego
uprawdopodobnienie, gdyz roszczenie informacyjne z art. 8 ust. 1 dyrektywy
moze by¢ kie[ro]Jwane nie tylko wobec naruszyciela ale i osoby trzeciej
[OMISSIS] [odestanie do cytowanego zrodta)].

34. Watpliwosci w zakresie wyktadni art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
rzutuja na wykladnie przepisow prawa krajowego — art. 4798 k.p.c.
Rozstrzygnigcie ich wplywa na sposéb rozstrzygniecia wniosku. Jezeli bowiem
art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej
powinien by¢ rozumiany w ten sposob, ze dotyczy on srodka ochrony praw
wlasnosci intelektualnej, przystugujacego jedynie wtedy, gdy zostanie
udowodnione naruszenie prawa uprawnionego — w odniesieniu do istnienia dobra,
do ktorego przystuguja prawa autorskie, to woéwczas w sytuacji, w ktorej ze
wzgledu na brak wiadomosci specjalnych sad nie jest w stanie dokonac
samodzielnej oceny bez wsparcia biegltego — wniosek w tym zakresie powinien
zosta¢ oddalony (jezeli takie postepowanie nie zostanie przeprowadzone). Z kolei
to[,] czy postepowanie dowodowe w tym zakresie powinno by¢ przeprowadzone
(1 czy strona powinna zdawaé sobie sprawe¢ z koniecznos$ci aktywnosci
dowodowej w tym zakresie) wynika z wykladni art. 8 dyrektywy 2004/48/WE.
Jezeli jednak wystarczajace jest uprawdopodobnienie 1 w tym postgpowaniu nie
trzeba stwierdzi¢ (czyli przyja¢ za pewne) istnienia prawa wlasnosci
intelektualnej, lecz jedynie to uprawdopodobni¢ — to wniosek powinien by¢ w
calosci uwzgledniony. Dodaé nalezy, ze rozwazania w tym punkcie prowadzone
s3 na potrzeby postgpowania w przedmiocie pytania prejudycjalnego i nie
uniemozliwiajg innego rozstrzygnigcia w zalezno$ci od dalszego przebiegu
postgpowania.
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35. Watpliwosci zwigzane z wykladnig art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
wynikajg tez z tego, ze art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE stanowi, ze ,,za
osoby uprawnione do wystepowania o zastosowanie srodkow, procedur i srodkow
naprawczych okreslonych w niniejszym rozdziale Panstwa Czlonkowskie uznaja:
a) wilascicieli praw wlasnosci intelektualnej, zgodnie z przepisami odpowiedniego
prawa”. Z powotanego przepisu w ocenie sadu odsylajacego wynika, ze kwestia
przystugiwania prawa wiasnosci intelektualnej powinna by¢ udowodnional,] a nie
jedynie uprawdopodobniona. Srodki przystuguja bowiem wiascicielowi prawl[,] a
nie osobie, ktora jest domniemanym podmiotem praw wilasnosci intelektualne;.

36. Z kolei art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE posluguje si¢ pojeciem
domniemanego naruszyciela (co wskazuje, ze kwestii samego faktu naruszenia nie
trzeba przesadza¢ jednoznacznie w odniesieniu do srodkéw z art. 6, 7 1 8
dyrektywy 2004/48/WE), ale juz pojeciem takim nie postuguje si¢ w stosunku do
uprawnionego — wnioskodawcy. Tym za$, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy
2004/48/WE moze by¢ tylko wtasciciel praw wtasnosci intelektualnej.

37. W istotnym dla omawianej kwestii wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 18 stycznia 2017 r., C 427-15 NEW WAVE CZ, a.s. przeciwko
ALLTOYS, spol. sr. o. podkreslono, ze zagwarantowanie wysokiego poziomu
ochrony witasnosci intelektualnej ,,bytoby (...)zagrozone, gdyby nie bylo mozliwe
skorzystanie z prawa do informacji rowniez w ramach odrgbnego postepowania
wszczetego po prawomocnym zakonczeniu postgpowania sgdowego, w ktorym
stwierdzono naruszenie prawa wilasnosci intelektualnej, takiego jak rozpatrywane
w sprawie gtownej)” (pkt 24). W wyroku tym przesadzono zatem, ze zadanie
informacji (art. 8 ust. 1) moze nastapi¢ w kontekscie postgpowania sgdowego,
dotyczacego naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej, przy czym w samym
postgpowaniu majacym za przedmiot prawo do informacji nie jest konieczne
stwierdzenie naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. W ocenie sadu
krajowego, z tego wyroku wynika, ze wnioskodawca ma jedynie
uprawdopodobni¢ okolicznos¢ naruszenia.

Wydaje si¢ bowiem oczywiste, ze art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE po to
przyznaje prawo do informacji[,] by mozliwe bylto ustalenie zakresu, stopnia i
faktu naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w sytuacji niepewnos$ci
uprawnionego odno$nie tych faktow. Dlatego tez w odniesieniu do stopnia
naruszenia, zakresu szkody itp. nie wymaga si¢ przy rozpoznawaniu wniosku
stwierdzenia naruszenia prawa wlasnosci intelektualne;.

38. Tego sposobu rozumowania nie mozna jednak zastosowa¢ w odniesieniu do
kwestii warunkujacej wystapienie z wnioskiem o udzielenie informacji (art. 8 ust.
1 dyrektywy 2004/48/WE), to jest kwestii, czy w ogdle danej osobie przystuguja
prawa wlasnosci intelektualnej. Gdyby bowiem uznaé, ze 1 ta kwestia moze by¢
jedynie uprawdopodobniona, to mielibysmy do czynienia z zaburzeniem balansu
mi¢dzy prawami podstawowymi — ze szkoda dla tajemnicy handlowej, tajemnicy
przedsigbiorstwa 1 interesOw przedsigbiorcow, ktorych dotyczy zadanie udzielenia
informacji. Okolicznos¢ ta zostala podniesiona w Komunikacie Komisji
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Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno —
Spotecznego z 29 listopada 2017 r. (COM(2017) 708 final) — Wytyczne dotyczgce
niektorych aspektow dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej. Tak bowiem sad
o[d]sytaj[a]cy odczytuje zdanie z wyzej wymienionego komunikatu, ze ,,Wszelkie
postanowienia wydane przez wiasciwe organy sagdowe odnosnie do udostgpnienia
informacji na podstawie art. 8 powinny dotyczy¢ wylacznie informacji faktycznie
koniecznych do rozpoznania zrodia 1 zakresu naruszenia”.

W  postepowaniu o udzielenie informacji powinno si¢ zatem dazy¢ do
udostepnienia informacji koniecznych do rozpoznania zakresu i zrodta naruszenia.
Nic wydaje si¢ jednoczesnie rozsadne przyjecie tego samego standardu w
odniesieniu do samego w sobie faktu bycia wiascicielem praw wiasnosci
intelektualnej. Ta kwestia powinna by¢ stwierdzona[,] a nie jedynie
uprawdopodobniona.

39. Uzupehiajaco doda¢ nalezy, ze art. 8 ust. 1 dyrektywy postuguje si¢ innym
zwrotem dotyczacym standardu dowodowego, niz art. 6 i art. 7 dyrektywy
2004/48/WE. W art. 8 ust. 1 dyrektywy zawarte jest sformutowanie ,,uzasadnione
(...) zadania powoda”. W art. 6 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE zawarte jest
sformutowanie ,,na wniosek strony, ktora przedstawila nalezyte dostepne dowody
wystarczajgce dla poparcia jej roszczen”. W art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
zawarte jest sformutowanie ,,na wniosek strony, ktora przedstawita nalezyte
dostgpne dowody wuzasadniajagce jej roszczenie”. Nawet jezeli uznal, ze
odmienno$¢ uzytych stow nie ma znaczenia, nie uchyla to zasadnos$ci
przedstawionego Trybunalowi Sprawiedliwosci Unii Europejskiej pytania

prejudycjalnego.

X Propozycja odpowiedzi na pytanie prejudycjalne

40. Biorac pod uwage wczesniejsze uwagi (zwtaszcza z pkt 35 — 38), sad
odsytajacy proponuje udzielenie nast¢pujacej odpowiedzi:

na pytanie a) ,,czy art. 8 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej powinien by¢ rozumiany w ten
sposob, ze dotyczy on $rodka ochrony praw wiasnosci intelektualne;j,
przyslugujacego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone w tym lub innym
postepowaniu przystugiwanie prawa wiasnos$ci intelektualnej uprawnionemu?|[”]:

- Art. 8 ust. 1 w zwiagzku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej powinien by¢ rozumiany w ten sposob, ze dotyczy on
srodka ochrony praw wiasnosci intelektualnej, przystugujacego jedynie wtedy,
gdy zostanie stwierdzone przyslugiwanie prawa wiasnosci intelektualnej w
postgpowaniu o udzielenie informacji lub innym postgpowaniu, skutkujagcym
stwierdzeniem naruszenia prawa wilasnos$ci intelektualnej.
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W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie a, sad odsytajacy proponuje udzielenie
nastepujacej odpowiedzi na pytanie b:

»czy art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej powinien by¢ rozumiany w ten sposob, ze wystarczajace
jest uprawdopodobnienie, ze $rodek ten dotyczy istniejagcego prawa wiasnosci
intelektualnej[,] a nie udowodnienie tej okolicznosci, w szczegolnosci w sytuacji,
w ktoérej zadanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towarow lub ustug poprzedza dochodzenie roszczen odszkodowawczych z tytutu
naruszenia praw wilasnosci intelektualne;j”:

- Art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej powinien by¢ rozumiany w ten sposob, ze nie jest
wystarczajagce uprawdopodobnienie, ze Srodek ten dotyczy istniejacego prawa
wiasno$ci intelektualnej, gdyz konieczne jest udowodnienie tej okolicznosci, w
szczegoOlnosci w sytuacji, w ktérej zadanie udzielenia informacji o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towarow lub ustlug poprzedza dochodzenie roszczen
odszkodowawczych z tytutu naruszenia praw wtasnosci intelektualne;j”

41. Zadania dwoéch wariantowych pytan wynika z dazenia sagdu krajowego do
rozwiania watpliwosci zwigzanych ze zwrotem ,uzasadnione (...) zadanie
powoda” zawartym w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE oraz mozliwosci takiej
odpowiedzi, ktora w zaleznosci od oceny Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej wskaze na wymagany stopien pewno$ci odnosnie faktu
przystugiwania prawa wilasnosci intelektualnej w przypadku realizacji prawa do
informaciji.

[OMISSIS] [danego s¢dziego]
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