Sygn. akt XXII GWzt 14/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 wrze$nia 2015 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXIT

Sad Wspolnotowych Znakéow Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant sekretarz sagdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 wrzes$nia 2015 r. w Warszawie
sprawy z powoéodztwa T. (...), LLC z siedzibqg w N. ((...))
przeciwko W. L.
prowadzqgcemu dzialalnosé¢ gospodarczq pod firmaq(...) w S.
o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych

1. zakazuje pozwanemu W. L. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w S. uzywania w obrocie
wspolnotowych znakéw towarowych: graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w A. pod numerem (...) lub stownego T. (...) zarejestrowanego pod numerem (...), w odniesieniu do odziezy
oznaczonej ktérymkolwiek z tych znakéw bez zgody powoda oraz takiej, ktoéra nie zostala wprowadzona do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez T. (...), LLC w N. ani za jego zgoda;

2, nakazuje pozwanemu usuniecie skutkow niedozwolonych dzialan opisanych w pkt 1., poprzez zniszczenie, na jego
koszt i ryzyko, towaréw, o ktérych mowa w pkt 1, bedgcych wlasnosScia pozwanego:

a. zajetych na podstawie punktu 1b postanowienia Sadu Okregowego w Warszawie wydanego w dniu 7 marca 2014
r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 13/14 oraz

b. znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego w miejscach prowadzenia przez niego dzialalnoéci gospodarczej, w
szczegoblnosei w S. przy ul. (...);

3. zobowigzuje W. L. do opublikowania w czasopi$émie (...) ogloszenia o tresci: ,Wyrokiem z 17.09.2015 r. Sad
Okregowy w Warszawie zakazal W. L. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w S. uzywania w
obrocie wspoélnotowych znakéw towarowych: graficznego (C. (...)) i slownego T. (...) (C. (...)), w odniesieniu
do odziezy oznaczonej bez zgody T. (...), LLC w N. oraz odziezy, ktéra nie zostala wprowadzona do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jego zgodg. Sad nakazal mu takze
usuniecie skutkow niedozwolonych dzialan, poprzez zniszczenie, na koszt i ryzyko pozwanego tak oznaczonych
towaréw bedacych wlasno$cia W. L..” - w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

4. w pozostalej czeSci powddztwo oddala;

5. zasadza od W. L. na rzecz T. (...), LLC w N. kwote 19.029,11 (dziewietna$cie tysiecy dwadzieScia dziewie¢ i 11/100)
zlotych tytulem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXII GWzt 14/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 7/03/2014 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 13/14 Sad udzielit T. (...) z siedziba w N.
zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie W. L. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w S. uzywania w obrocie wspélnotowych
znakow towarowych lub T. (...) zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod
numerami (...)1i (...), wodniesieniu do odziezy, obuwia i nakry¢ glowy oraz o usuniecie skutkéw tych niedozwolonych

dzialan, poprzez:

a. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i dystrybucji: odziezy oznaczonej bez zgody uprawnionego
ktorymkolwiek ze wspolnotowych znakéw towarowych: C. (...) lub C. (...) T. (...) oraz odziezy oznaczonej
ktorymkolwiek z tych znakdéw towarowych, ktoéra nie zostala wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jego zgoda,

b. zajecie - na czas trwania procesu: odziezy oznaczonej bez zgody uprawnionego ktérymkolwiek ze wspolnotowych
znakow towarowych: C. (...) lub C. (...) T. (...) oraz (odziezy oznaczonej ktérymkolwiek z tych znakoéw towarowych,
ktora nie zostala wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego
ani za jego zgodg, znajdujacej sie w miejscach prowadzenia przez obowigzanego dzialalno$ci gospodarczej, w tym w
S. przy ul. (...).

W wyznaczonym przez Sad terminie T. (...) L., LLC wniést o :

1. zakazanie pozwanemu uzywania w obrocie wspdlnotowych znakéw towarowych lub T. (...) zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerami (...) i (...) w odniesieniu do odziezy, obuwia i

nakry¢ glowy,

ewentualnie, w przypadku nieuwzglednienie tego zadania, zakazanie pozwanemu uzywania w obrocie, bez zgody
powoda, wspdlnotowych znakéw towarowych lub T. (...) zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A. pod numerami (...)1i (...) w odniesieniu do odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w tym:

(a) towar6éw oznaczonych ktorymkolwiek z tych znakéw towarowych bez zgody powoda oraz

(b) towaréw oznaczonych ktérymkolwiek z tych znakéw towarowych, ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda,

2, nakazanie pozwanemu usuniecia skutkdw tych niedozwolonych dzialan poprzez orzeczenie o zniszczeniu, na koszt
i ryzyko pozwanego, towardw, o ktérych mowa w pkt. 1, bedacych wlasno$cia pozwanego:

a. zajetych na podstawie pkt 1b postanowienia z 7/03/2014 r. wydanego w sprawie sygn. akt XXII GWo 13/14 oraz

b. znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego w miejscach prowadzenia przez niego dzialalnoéci gospodarczej, w
szczegoblnosci w S. przy ul. (...).

3. podanie do publicznej wiadomosci sentencji orzeczenia uwzgledniajacego powddztwo lub informacji o orzeczeniu
uwzgledniajacym powddztwo - wedlug uznania Sadu - poprzez opublikowanie, w terminie 14 dni od uprawomocnienia
sie wyroku, sentencji lub informacji o orzeczeniu w czasopi$mie (...) oraz upowaznienie powoda do opublikowania w
czasopi$mie (...) sentencji lub informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym powddztwo na koszt pozwanego w przypadku,
gdyby nie opublikowatl go w wyznaczonym terminie;



4. zwrot kosztow procesu. (k. 2-388)

Odpowiadajgc na pozew W. L. zazadal oddalenia powodztwa i zwrotu kosztoéw procesu. Wyjasénil, ze wprowadzane
przez niego od obrotu towary oznaczone znakami 7. (...) byly oryginalne, wprowadzone do obrotu w
(...) bezposrednio przez powoda lub osoby posiadajace jego zgode. Zarzucil niewykazanie przez powoda, ze
zakwestionowane towary pochodzily bezposrednio od niego. (k.397-403)

Postanowieniem z 19/05/2014 r. Sad zobowiazatl W. L. do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
odziezy, obuwia i nakry¢ glowy oznaczonych bez zgody uprawnionego ktérymkolwiek ze wspolnotowych znakow
towarowych: C. (...) lub C. (...) T. (...) oraz odziezy oznaczonej ktéorymkolwiek z tych znakéw towarowych, ktora nie
zostala wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jej
zgoda, poprzez wskazanie:

a. firm (nazw) i adresow producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy
tych towarow, jak rowniez przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczna tych towarow,

b. ilosci zbytych, otrzymanych oraz zamoéwionych towarow, a takze uiszczonych za nie cen za czas do 27/03/2011 .
do dnia udzielenia informacji. (k.442)

Pismem z 4/06/2014 r. pozwany oSwiadczyt o odmowie wykonania nalozonego nan obowiazku informacyjnego.
Wskazat ze realizujac postanowienie Sadu, narazilby sie na odpowiedzialnoé¢ karna z art. 305 ust. 1 p.w.p. jak réwniez
na odpowiedzialno$é odszkodowawcza wobec 0s6b, ktorym zbyl towary oznaczone spornymi znakami towarowymi.
(k.447-450)

Sad ustalil, ze:

T. (...) z siedziba w N. jest spotka prawa (...)nalezacg do Grupy T. (...). Jest tez wlascicielem praw do znakow
towarowych chronigcych marke T. (...), ktorej obecno$¢ na polskim rynku jest koordynowana przez (...) spoltke z
ograniczong odpowiedzialno$cig w W.. Powodowi stuzg m.in. prawa do wspo6lnotowych znakéw towarowych:

« graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...) i
« slownego T. (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...),

chronionych m.in. dla towaréw w Kklasie 25 klasyfikacji nicejskiej (odziez, obuwie, nakrycia glowy), z pierwszenstwem
od 1/04/1996 r. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.32-59, odpis z KRS k.63-64, wydruki z bazy (...) k.68-87)

Grupa T. (...) dba o jakoé¢ oferowanych towar6éw i dazy do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardow ich
sprzedazy. Odziez opatrzona znakami T. (...) winna sie charakteryzowaé wysoka jako$écia wykonania i starannie
dobranymi rodzajami materialow uzytych do jej produkcji. (bezsporne — tak tez podrecznik tozsamos$ci marki
k.641-663, zeznania $wiadka A. D. k.565-569, opinia bieglego k.782-787, 816, 840-842) Sprzedaz odbywa sie za
posrednictwem autoryzowanych sklepow, ktore zobowiazane sg do szczegolnej dbalosci o renome znakow T. (...) oraz
o luksusowy charakter towar6éw nimi opatrzonych. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k. 109-112) Pozwany nie
jest autoryzowanym dystrybutorem towardéw ze znakami T. (...), nie jest tez powiazany kapitalowo ani osobowo z
T. (...) L., LLC. Nie uzyskal zgody uprawnionego na uzywanie jego znakéw towarowych w zwiazku z oferowaniem i
wprowadzaniem do obrotu odziezy. (bezsporne — tak tez zeznania W. L. k.856-858)

Zarowno znak graficzny przedstawiajacy charakterystyczng flage, jak i stowny T. (...) s intensywnie uzywane przez
powoda i powigzane z nim gospodarczo podmioty dla oznaczania odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, a takze w dzialaniach
promocyjno-reklamowych, w dokumentach handlowych. Znaki te sg dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym
kregu konsumentdéw, do ktérego naleza osoby o wyzszym statusie majatkowym, cenigce sobie dobra jako$¢ wykonania
i klasyczne wzornictwo. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.91-102, 103-107, 108, 113-118)



W. L. prowadzi dzialalno§¢ gospodarcza pod firma (..) w S., zajmujac sie m.in. sprzedaza hurtowa
niewyspecjalizowang. (dowod: zaswiadczenie (...) k.119) Pozwany oferowal, wprowadzal do obrotu i sktadowal w
tych celach odziez nabywana od D. K. prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...), opatrzong znakami
towarowymi T. (...) , ktora nie zostala nimi oznaczona przez uprawnionego, a takze odziez oryginalng, ktéra nie
byla po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez T. (...) L., LLC ani za
jego zgoda. (dowodd: zeznania §wiadka D. K. k.623-626, faktury VAT k.452-461, paragon k.664, zeznania pozwanego
k.856-857) Towary takie sprzedal m.in. A. G. (1) prowadzacemu dzialalno$é gospodarcza pod firma (...) w N., przez
ktorego zostaly nastepnie odsprzedane do sieci handlowej nalezacej do (...) sp6iki z 0.0. w P.. (dowody: faktury VAT
k.124-128, 429-433, zeznania $§wiadka A. G. (1) k. 526-527) Nie oferowal ani nie wprowadzal do obrotu obuwia i nakry¢
glowy. (obciazajacy powoda brak dowodu przeciwnego)

W 2013 r., w wyniku polubownego zakonczenia sporu dotyczacego wprowadzania przez (...) do obrotu nieoryginalnych
towarow, spotka ta przekazala przedstawicielowi uprawnionej 60 losowo wybranych sztuk odziezy opatrzonej znakami
towarowymi T. (...), nabytych pierwotnie od pozwanego. Po ich zbadaniu przez T. (...).V. ustalono, ze zadna z nich
nie pochodzi od powoda. (dowdd: protokoél przekazania k.130, wyniki badania autentyczno$ci towarow k.131-236,
fotografie k.237-356, zeznania $wiadka A. D. k.565-569)

D. K. sprzedawal pozwanemu towary T. (...) w okresie od czerwca 2009 r. do grudnia 2011 r. Do marca 2010 r. nalezal
do sieci dystrybucyjnej, jednak odziez ze znakami powoda nabywat rowniez od innych dostawcéw, w przekonaniu, ze
wspolpracowali oni z uprawnionym, ze zawierali umowy potwierdzajace, iz towar jest oryginalny, wprowadzony po
raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda.
(dowdod: zeznania Swiadka D. K. k.623-626, zeznania pozwanego k.856-857, faktury VAT k.452-461, paragon k.664)

W efekcie zawiadomienia przez T. (...) L., LLC o mozliwosci popelienia przestepstwa przez W. L. Prokuratura
Rejonowa S. w S. przeprowadzila czynnoSci dowodowe w postepowaniu przygotowawczym (sygn. akt 3 Ds.
217/13), zabezpieczajac w magazynie pozwanego odziez, ktéra zostala oceniona przez biegtego sadowego R. M. jako
nieoryginalna. (dowdd: kserokopia postanowienia w przedmiocie dowodéw rzeczowych k.407, kserokopia opinii
bieglego k.357-362) Postepowanie zostalo umorzone 30/12/2013 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.
(dowdd: postanowienie o umorzeniu dochodzenia k.370-379, 408-417)

Czyniac powyzsze ustalenia Sad oparl sie na dowodach zaoferowanych przez strony w pozwie i odpowiedzi na pozew.
Pomingl przy tym twierdzenia i oddalil wnioski dowodowe zgloszone w toku postepowania bez uprawdopodobnienia
przyczyn z art. 217 § 2 k.p.c. Prawa wylaczne T. (...) L., LLC nie byly przez pozwanego kwestionowane. W. L. nie
przeczyt wysokiej znajomos$ci znakow T. (...) ani ich intensywnego uzywania w odniesieniu do towaréw wyzszego
standardu jako$ciowego, przeznaczonych dla oséb stosunkowo zamozniejszych i bardziej wymagajacych. Bezsporne
w sprawie jest takze, iz pozwany prowadzil przy ul. (...) w S. hurtownie oraz sklep stacjonarny, oferujac do sprzedazy
odziez opatrzong znakami towarowymi i 7. (...), identycznymi z zarejestrowanymi na rzecz T. (...). Fakt ten znajduje
potwierdzenie w zeznaniach pozwanego oraz §wiadkéw D. K. i A. G. (2), a takze w przedtozonych fakturach. Spér stron
dotyczylt kwestii zakwalifikowania dzialan pozwanego jako naruszenie wylacznosci powoda uzywania znakoéw T. (...)
w odniesieniu do odziezy, obuwia i nakry¢ glowy.

Przyznajac, ze przez lata nabywal i sprzedawal odziez ze znakami T. (...), pozwany zapewnial, Ze byly to towary
oryginalne, pochodzace od T. (...). Poniewaz nie przedstawil dowodéw zakupu ani nie wykonal nalozonego nan
przez Sad postanowieniem z 19/05/2014 r. zobowigzania do udzielenia informacji, nie bylo mozliwosci ustalenia
faktycznego pochodzenia wszystkich towaréw ze znakami powoda. Bylo to o tyle istotne dla pozwanego, ze
pozwalaloby W. L. udowodnié, iz sprzedawana przezen odziez byla oryginalna i w kazdym przypadku (w odniesieniu
do kazdej sprzedanej sztuki) doszlo do wyczerpania praw powoda do znakéw towarowych. Brak dowodu obciaza
pozwanego, ktory z faktu tego wywodzi¢ mogl dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadg sformulowana w art. 6 k.c.

Dowodu wyczerpania praw do znakéw T. (...) nie stanowily natomiast zeznania §wiadka D. K., ktéry ogélnie
tylko stwierdzil, ze nabywal towar od autoryzowanych dystrybutoréw T. (...), bedac przekonanym o oryginalnoSci i



legalnos$ci pochodzenia odziezy. Dowdd taki jest tylez niewystarczajacy, co niewiarygodny. Nalezy zauwazy¢, ze (...) sa
zobowiazani do dokumentowania transakeji handlowych, nie bylo wiec zadnych przeszkéd do wykazania umowami,
fakturami lub listami przewozowymi rzeczywistego pochodzenia sprzedawanej przez nich odziezy ze znakami T. (...).

Pozwany podwazal zar6wno twierdzenie o nieoryginalno$ci odziezy nabytej u niego przez przedstawicieli powoda,
zakwestionowanej w (...) handlowej (...), pochodzacej od A. G. (1), ktory jak zeznal, nabyl ja od W. L., a takze tej
zabezpieczonej przez policje 24/04/2013 r. na potrzeby dochodzenia prowadzonego przez Prokurature Rejonowa w
S.. Istotnie, nieokreSlenie na rachunkach indywidualnego numeru identyfikacyjnego kazdej sztuki odziezy sprawia,
ze nie bylo catkowitej pewnosci co do jej tozsamosci i pochodzenia od pozwanego. Rownocze$nie jednak W. L. nie
potrafi przekonujaco wyjasni¢ przyczyn, dla ktorych A. G. (1) i pelnomocnicy powoda mieliby go falszywie oskarza¢,
preparujac dowody. Jego twierdzenia za$ dotyczace odziezy zabezpieczonej w czasie przeszukania siedziby jego
przedsiebiorstwa sa nie do zaakceptowania. Pomimo wieloletniego orzekania w sprawach gospodarczych Sadowi nie
sg znane takie praktyki, o ktérych zeznaje pozwany, gdzie przedsiebiorca oferujacy towar pozostawia jego ,,probki” (po
kilka jednakowych sztuk) pracownikom hurtowni, bez informacji o cenach i iloSci dostepnej odziezy. Nie pozostawia
swoich danych, nie zglasza sie po odbiér ,,probek” ani nie kontaktuje sie w inny sposéb, by zapytaé o zainteresowanie
jego oferta i mozliwo$é¢ zawarcia umowy. Ttumaczenie jest tym bardziej niewiarygodne, ze pozwany, ktérego dowody
w postaci podrébek istotnie obcigzajg, w zaden sposéb nie reaguje, nie sktada wyja$nien, nie podwaza prawidlowosci
dzialan organ6w dochodzeniowych ani w inny sposob nie podwaza skutecznie tezy o sktadowaniu w siedzibie swego
przedsiebiorstwa nieoryginalnej odziezy ze znakami T. (...).

W konsekwencji Sad uznat za udowodnione, ze odziez zatrzymana u pozwanego oraz nabyta przez pelnomocnikoéwi A.
G. (1), pochodzila od W. L.. Swiadek G. zlozy} zeznania jasne, pelne i wiarygodne. Przedstawil faktury potwierdzajace
dokonanie zakupu od pozwanego. Nie byl przy tym w zaden sposob zainteresowany skladaniem zeznan obcigzajacych
pozwanego, jego sprawa zakonczyla sie bowiem zawarciem ugody z T. (...) L., LLC. Uznajac za udowodniony, zgodnie
z twierdzeniami powoda, fakt naruszenia jego praw do znakéw towarowych Sad pomingl twierdzenia i oddalit wnioski
dowodowe zgloszone w piSmie procesowym z 29/01/2015 r., jako ze nie mogly one mie¢ istotnego znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy, w ktorej powdd nie dochodzil odszkodowania ani zwrotu nienaleznie uzyskanych przez
pozwanego korzysci. (art. 227 k.p.c.)

Reasumujgc, ani zeznania pozwanego, ani zlozone przez niego dokumenty (faktury k.452-461, o$wiadczenie
k.122-123) nie dowodzily braku bezprawno$ci dzialania W. L.. W szczeg6lnosci nie wynikalo z nich wyczerpanie praw
wlasciciela wspélnotowych znakéw towarowych T. (...). Ewentualna dobra wiara, czy niezawinienie naruszyciela nie
znosi bezprawno$ci, nie moze takze stanowié¢ (w braku roszczenia odszkodowawczego) podstawy do odstgpienia od
stosowania sankcji zakazowych i zobowiazania pozwanego do usuniecia skutkéw dokonanych juz naruszen.

Poniewaz W. L. zakwestionowal zasadno$¢ zarzutu nieoryginalno$ci pochodzacych od niego towaréw stanowigcych
dowody w sprawie, Sad przeprowadzil dowdd z opinii bieglego z zakresu wldkiennictwa. Biegly mgr inz. S. C. dokonatl
oceny odziezy pod katem materialu z jakiego zostala uszyta, jako$ci wykonania oraz jej oznaczenia, stwierdzajac
kategorycznie, ze nie pochodzi ona od T. (...). (k.782-787, 816, 840-842) Sad jest przekonany o stuszno$ci tej opinii,
szczegoblnie po tym, jak na rozprawie 7/09/2015 r. (k. 853-855) biegly wskazat konkretne cechy odziezy zatrzymanej
przez policje decydujace o wnioskach sformulowanych w opinii. R6znice w jakoSci wykonania i oznaczeniach (w
poréwnaniu z B. M.) sa tak wyrazne, zZe nie mozna mie¢ co do tego zadnych watpliwoéci. Wezeéniej podobna ocene
wydal biegly R. M. na potrzeby postepowania karnego. Jakkolwiek jego opinia nie moze stanowi¢ dowodu w niniejszej
sprawie, to dodatkowo przekonuje o shuszno$ci twierdzen mgr inz. S. C..

Whioski opinii koresponduja zdowodami w postaci B. M., zawierajgcego informacje o systemie oznaczen oryginalnych
towaréw T. (...) i odr6znianiu od nich podrébek odziezy. Takze zeznania §wiadka A. D., ktére Sad uznat za w pelni
wiarygodne, przekonujg o tym, ze zakwestionowana odziez — wbrew zapewnieniom pozwanego — jest nieoryginalna.
Sa one spojne, logiczne i konsekwentne. Swiadek zeznala przy tym, ze dzialania pozwanego sa takze przedmiotem
postepowan prowadzonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdzie rowniez stwierdzono nieoryginalnoéc
odziezy sprzedawanej przez W. L.. (k.565-569)



Na marginesie nalezy wskazaé¢, ze producenci odziezy wysokiej klasy, do ktorych z pewnoécia zalicza sie T. (...) nie
moga sobie pozwoli¢ na sprzedaz, nawet posezonowg towar6w tak slabej jakos$ci, bez metek i wszywek z kompletnymi
oznaczeniami, godziloby to bowiem w ich pozycje rynkowa. Réwnocze$nie zas popularnoé¢ marki sprawia, ze jest
ona chetnie uzywana przez nieuczciwych przedsiebiorcow dla odziezy nieoryginalnej, slabej jako$ci, a przez to
zdecydowanie tanszej. Tego rodzaju dzialania godza w wykonywanie przez znaki towarowe T. (...) przynaleznych im
funkcji oznaczenia pochodzenia i gwarancyjnej (zapewniania nabywcy o dobrej jako$ci towarow).

Sad zwazyl:

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez ewentualnego wprowadzenia w blad)
ich od towaréw lub ushug innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci [obecnie
Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej] z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H.(...), z18/06/2002 r. w sprawie
C-299/99 P.,z8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sadu Unii Europejskiej [poprzednio Sadu Pierwszej
Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 1. for life)

Prawo wylaczne przyznawane jest, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych
interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl wlasciwie pelni¢ wlasciwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom
pochodzenia towaru/ustugi, jako$ciows, reklamowa, komunikacyjna i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest
zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia negatywnie wplywa lub
moze wplywa¢ na ktéragkolwiek z tych funkcji. (por. wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 B. B., z
18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'O. i in., z 23/03/2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08
G. FranceiG.)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspolnoto-wego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore caloéciowo reguluje zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszo$ci sa one powtorzeniem regulacji zawartych
w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca jg ustawa Prawo
wlasnosci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak jest odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczego6lnosci w zakresie w jakim odsyta ono do przepiséw prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wlasciciela wylacznego i niezakloconego uzywania zarejestrowanego
wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobiehstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towarow lub ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
opiera sie na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac calo$ciowo, a decydujace
znaczenie mie¢ beda elementy odr6zniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelhien — wszystkie jego elementy lub,



gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne rbznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatlu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...))

Dokonujac oceny identyczno$ci i podobiefistwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznoéci), szczegélnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb
uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub
komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w
sprawie T-85/02 C.) CaloSciowa ocena zaklada pewng wspolzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegblnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towarow/ustug, ktorych one dotycza, przy czym niski
stopiefi podobienstwa towaréw i uslug moze byé zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i
odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007
r. w sprawie C-234/06 1. F., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

Zdefiniowane przez ustawodawce wspolnotowego typy naruszen wiaza sie — co do zasady - z negatywnym
wplywem dzialania osoby nieuprawnionej na mozliwo$é pelnienia przez znak towarowy przynaleznych mu funkcji
(w szczegb6lnoécei oznaczenia pochodzenia), nie w kazdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrebnego
wykazywania spelnienia tej przeslanki. To pozwany (lub obowiazany), zainteresowany odstapieniem przez sad od
zastosowania wzgledem niego sankcji wynikajacych z naruszenia lub §rodkéw tymczasowych powinien wykazaé, ze w
konkretnych okoliczno$ciach faktycznych, pomimo ze jego dzialanie wyczerpuje znamiona okre$lone w art. 9 ust. 1,
to w zaden sposob nie wplywa na funkcje znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

Nie ulega watpliwoSci Sadu, Ze dzialanie pozwanego wyczerpuje znamiona naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1a
rozporzadzenia. W. L. uzywal bowiem — bez zgody T. (...) L., LLC - oznaczen identycznych ze znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz powoda: graficznym (C. (...)) i stownym T. (...) (C. (...)) dla odziezy, a wiec dla towaréw
identycznych z tymi dla ktérych znaki te sg chronione (odziez, obuwie, nakrycia glowy w klasie 25 klasyfikacji
nicejskiej). Dzialania pozwanego nosza znamiona bezprawno$ci, odnosza sie bowiem do towardw nieoryginalnych, a
wiec takich, na ktore znaki w ogole nie byly nakladane przez uprawnionego ani za jego zgoda, albo towaréow, ktore nie
zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda.

Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, ze wspo6lnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towaréow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium (...)
pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest poglad o wylacznym uprawnieniu
wlasciciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okres§lonym czasie i
miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 S., z 1/07/1999
r. w sprawie C-173/98 A. M. D. et F., z 20/11/2001 r. w polgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z. D., a ostatnio
np. wyrok z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 V. G.).

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 (...) vs S. (...) Trybunal stwierdzil, ze wyczerpanie praw przyznanych
przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlaSciciel udzielil — w sposoéb wyrazny — zgody na wprowadzenie do

obrotuw (...) towaréw, w stosunku do ktérych powolano sie na wyczerpanie. Zgoda taka musi jednak zostac¢ wyrazona
w sposbb 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 wylacznego. To na importerze ciazy obowigzek udowodnienia przed sadem istnienia zgody, uprawniony za$ nie
musi dowodzi¢ jej braku. Zgody dorozumianej nie mozna stwierdzié tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowatl wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na rynek poza (...), ze
sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewnatrz (...),

b. towary nie sa oznaczone ostrzezeniem, informujacym o zakazie ich sprzedazy w (...),



c. uprawniony przeniést wlasnosé towardéw, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez zadnego zastrzezenia
umownego, oraz ze, wedlug prawa wlasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wlasno$ci obejmuje, przy braku
takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub, w koncu, prawo dalszej sprzedazy towaréw wewnatrz (...).

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowego, w wyroku wydanym w polaczonych sprawach C-414/99, C-415/99
iC-416/99 (...) SAvs. A(..)Ltd, L. S. & Co and L. S. (UK) Ltd vs. T. S., T. plc (...) Ltd, Trybunal stwierdzil, ze dla
wyczerpania praw wylacznych nie ma znaczenia fakt, ze importer towar6w opatrzonych znakiem nie jest §wiadomy, iz
uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towaréw na rynek wewnatrz (...) lub ich sprzedazy
na tym obszarze przez podmioty inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni albo ze autoryzowani sprzedawcy
detaliczni lub hurtowi nie nalozyli na osoby nabywajace od nich towary ograniczen umownych, chociaz zostali
o takiej konieczno$ci poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozklad ciezaru dowodu w sprawach
importu réwnolegltego LEX, J.Sozanski Wlasnosé intelektualna i przemyslowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunal wielokrotnie podkreélal, Zze tylko zgoda uprawnionego na wprowadzenie towar6w do obrotu wewnatrz
Unii decyduje o tym, czy doszlo do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest
rozstrzygajacym kryterium przesadzajacym o wyczerpaniu. (por. M.Lampart Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia
2003 r. C-244/00 LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towar6w poza obszarem wspolnotowym nie nastgpi
skutek w postaci wyczerpania prawa wylacznego, w zwigzku z tym powolanie sie przez pozwanego na taka okoliczno$c
nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro v. Diesel)

W ocenie Sadu, W. L. nie sprostal wymogom udowodnienia wyczerpania praw do znakéw towarowych T. (...), podczas
gdy zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w (...), wyrazona w sposéb wyrazny lub dorozumiany,
powinna by¢ udowodniona przez przedsiebiorce, ktory sie na nig powoluje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt
46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. D. i L. S. oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 V. D.). W zadnym
wypadku nie moze by¢ ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa wzgledem kwestionowanych produktow
nie wystarczy takze zgoda na wprowadzenie do obrotu towaréw z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi

zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie
C-173/98)

W okolicznoéciach tej sprawy nastepuje odwroécenie ciezaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego przez
Europejski Trybunal Sprawiedliwos$ci w sprawie C-244/00 V. D.. Czytamy w nim m.in., ze regula dowodowa, zgodnie z
ktora pozwany, podnoszacy na swoja obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazaé jego przestanki,
jest zgodna z prawem wspolnotowym, w szczegélnosci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z
21/12/1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych,
zmienionej umowa miedzynarodowg z 2/05/1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze
wymogi wynikajace z koniecznos$ci ochrony swobody przeplywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, moga
prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa podzialu
rynkow krajowych, w szezegolnosci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w (...) swoje towary w systemie
dystrybucji wylacznej, wtedy to on zobowiazany jest przedstawi¢ dowod, iz zostaly one pierwotnie wprowadzone do
obrotu przez niego lub za jego zgoda poza (...). Jezeli powod dostarczy taki dowdd, pozwany ma obowigzek wykazaé,
ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w (...).

Wyrok wydany w sprawie V. D. ma zasadnicze znaczenie dla dowodzenia zasadnoéci zarzutu naruszenia praw do
znakéw towarowych. W sytuacji, gdy uprawniony stosuje system dystrybucji, ktory nie godzi w podstawowe zasady
funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania jej ochrony lub formulowania dodatkowych
wymogéw co do wykazania wyczerpania. Wykazaniem spelnienia przeslanek z art. 13 zainteresowany jest
domniemany naruszyciel, ktory nie tylko z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.) ale takze dysponuje
dowodem, czy cho¢by informacja o dowodach na pierwsze wprowadzenie do obrotu zakwestionowanego towaru przez



uprawnionego ze znaku lub za jego zgoda. Bez trudnosci moze wiec taki dowdd przedstawié i powinien to uczynié, aby
zwolni¢ sie z odpowiedzialno$ci za naruszenie.

Nie ulega watpliwos$ci Sadu, ze dowodoéw wyczerpania w tym postepowaniu nie przedstawiono. Wskazanie podmiotu,
od ktérego pozwany nabywa odziez i zlozenie zapewnienia o legalno$ci pochodzenia towaru nie moze skutecznie
zaprzeczy¢ zasadno$ci stawianego W. L. zarzutu bezprawnego uzywania wspolnotowych znakow towarowych T. (...)
Nawet jesli sporne towary zostaly przez pozwanego nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to rownoznaczne
z wyczerpaniem praw do znakow T. (...), skoro powdd przeczy ich sprzedazy W. L., a pozwany nie wyjaénia i nie
dowodzi okoliczno$ci wprowadzenia ich do obrotu po raz pierwszy w (...). Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu
w (...) bez zgody uprawnionego, towaru opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialno$cia za naruszenie prawa
wylacznego zar6wno importera, jak i kazdego kolejnego podmiotu oferujacego, reklamujacego, czy skladujacego w
tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornej odziezy na terytorium (...), od przedsiebiorcy nie nalezacego do
sieci dystrybucyjnej T. (...) nie ma znaczenia dla oceny dzialan pozwanego, jako bezprawnych.

Nalezy podkreslié, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawaé wyja$nienia co
do okolicznoSci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowodowy. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia
dowodu obciazaja te strone, ktéra nie dopelnila ciazacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15/07/1999
r. I CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okoliczno$ci
(art. 227 k.p.c. powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sadu
Najwyzszego z 22/11/2001 1. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Na gruncie obowiazujacych obecnie przepisow postepowania cywilnego, w szczegoélnoéci art. 3 k.p.c., pozwany nie
mogt sie ograniczy¢ do generalnego zaprzeczenia twierdzen powoda i postawienia mu zarzutu nieudowodnienia faktu
naruszenia. Dla umozliwienia Sagdowi poczynienia kompletnych i zgodnych z prawda ustalen o faktach istotnych
dla rozstrzygniecia sporu, powinien byl szczegdlowo wyjaéni¢ pochodzenie zakwestionowanej odziezy, lacznie z
faktem jej wprowadzenia do obrotu na terytorium (...) przez uprawnionego lub za jego zgoda. Przedstawi¢ dowody
uzasadniajgce teze o wyczerpaniu praw do znakéw towarowych, a w konsekwencji o braku bezprawnosci jego
dzialania. W odniesieniu do odziezy zakwalifikowanej jako podrobki, powinien byt przedstawi¢ argumenty i dowody
przekonujace o jej oryginalno$ci, pochodzeniu od podmiotu powigzanego gospodarczo z powodem. Nawet jesli nie
bylo to mozliwe co do kazdej ze sztuk odziezy stanowigcej dowody rzeczowe w sprawie, nalezalo przynajmniej wyjasnié
te kwestie rodzajowo. W opinii Sadu, profesjonalny podmiot od lat parajacy sie handlem mogl przedstawié twierdzenia
i dowody (dotyczace np. oferty rynkowej T. (...), cen placonych za jego odziez, warunkéw nabywania jej i sprzedazy na
terytorium UE). Pozwany tego jednak nie uczynil, ograniczajac sie do zaprzeczenia prawdziwo$ci twierdzen powoda,
nawet tam, gdzie to na nim spoczywatl ciezar dowodu.

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

szczegblnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i §$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego
znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istniejg szczegblne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez



takie érodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasno$ci przemystowe; :

- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnoSci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci albo caloéci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w
sposob i w zakresie okre§lonym.

Sformulowanie - chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstapienia od stosowania
sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w
postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopusécit
sie naruszenia, winien skonkretyzowa¢ te szczegblne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi ocene,
przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sadu, T. (...) L., LLC nalezycie dowi6dl swych praw i faktu wkroczenia przez W. L. w sfere
wylgcznosci wynikajacej z rejestracji znakdow towarowych, obejmujacej w szczegolnosci decydowanie o pierwszym
wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakami T.. (...) na terytorium Unii Europejskiej oraz oferowanie
niepochodzacej od niego odziezy tymi znakami towarowymi. Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem
pozwanego sankcji na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1a rozporzadzenia, przez
zakazanie W. L. uzywania w obrocie wspdlnotowych znakéw towarowych: graficznego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerem (...) lub stownego T. (...) zarejestrowanego pod numerem
(...), w odniesieniu do odziezy oznaczonej ktérymkolwiek z tych znakéw bez zgody powoda oraz takiej, ktora nie
zostala wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez T. (...), LLC w N. ani za
jego zgoda. Poniewaz na W. L. zostal nalozony (w trybie zabezpieczenia) tymczasowy zakaz uzywania w tym zakresie
znakoéw towarowych powoda, bezprzedmiotowe bylo ustalanie, czy stan naruszenia istnial w dacie orzekania.

Roszczenie z pkt. 1 pozwu podlegalo uwzglednieniu w ograniczonej postaci, okre$lonej jako ewentualna. Zakazanie
pozwanemu uzywania w obrocie wspdlnotowych znakéw towarowych lub T. (...) w odniesieniu do odziezy, obuwia
i nakry¢ glowy, mogloby obejmowa¢é takze towary oryginalne i/lub takie, co do ktérych nastgpilo wyczerpanie praw
z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych, a zatem przypadki, ktore nie stanowig zadnej z form naruszenia, o
ktbérej mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia.

Na uwzglednienie zaslugiwalo takze zadanie z pkt 2. Znajdujacy w tym przypadku zastosowanie przepis prawa
krajowego - art. 287 p.w.p. ma na celu usuniecie skutkéw niedozwolonych dzialan naruszyciela. Zwazywszy, ze
pozwany uzywal znakow towarowych powoda oferujgc i wprowadzajac do obrotu podroébki i odziez pochodzaca spoza
(...), Sad nakazal zniszczenie, na jego koszt i ryzyko, towaréw, bedacych wlasno$cig pozwanego, ktore nie zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium E. O. G. przez T. (...) L., LLC w N. ani za jego zgoda. W. L. nie odnios! sie do
tego zadania, w szczego6lno$ci nie wykazal, ze dla usuniecia skutkow naruszenia wystarczajace byloby zastosowanie
lagodniejszych sankcji, np. wycofanie towaréw z rynku. Nie zadeklarowal takze, iz to uczyni.

Zadanie z pkt 3. pozwu znajduje oparcie w przepisach prawa krajowego - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2
p-w.p., stosowanych poprzez art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Dla powiadomienia kregu oséb mogacych by¢ najbardziej
zainteresowanymi oferowaniem do sprzedazy podrébek i odziezy pochodzacej spoza (...) o bezprawnych dzialaniach
pozwanego, Sad zobowiazal W. L. do opublikowania w czasopi$mie (...) ogloszenia o treSci: ,Wyrokiem z 17.09.2015 1.
Sad Okregowy w Warszawie zakazal W. L. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg (...) T2G w S. uzywania
w obrocie wspolnotowych znakow towarowych: graficznego (C. (...)) i slownego T. (...) (C. (...)), w odniesieniu
do odziezy oznaczonej bez zgody T. (...), LLC w N. oraz odziezy, ktéra nie zostala wprowadzona do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jego zgoda. Sad nakazal mu takze



usuniecie skutkow niedozwolonych dzialan, poprzez zniszczenie, na koszt i ryzyko pozwanego tak oznaczonych
towarow bedacych wlasnoscig W. L..” - w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

Publikacja informacji o orzeczeniu zmierza takze do poinformowania potencjalnych naruszycieli o wylacznosci
uzywania znakow T. (...), podejmowaniu przez uprawnionych dzialan zmierzajacych do ochrony ich wylgcznoéci, a
takze o praktyce sadowej orzekania w tego rodzaju sprawach.

Ingerencja Sadu w tres¢ zadan, przez sformulowanie nakazow i zakazéw w sposob odmienny od powddztwa, jednak
bez wykraczania poza granice wyznaczona w art. 321 k.p.c., uzasadnialo orzeczenie o jego czeSciowym oddaleniu.

Sad oddalil zadania pozwu w czeSci obejmujacej obuwie i nakrycia glowy, powod nie udowodnil bowiem w tym
postepowaniu, ze W. L. narusza jego wylaczno$¢ takze w odniesieniu do tego rodzaju towarow. Orzekl takze o
oddaleniu zadan z pkt 3. pozwu w zakresie upowaznienia do zastepczego wykonania czynnoSci, ktére na tym
etapie postepowania nie znajduja uzasadnienia prawnego ani faktycznego. Przepis art. 1049 k.p.c. mogacy stanowic
podstawe upowaznienia wierzyciela do zastepczego wykonania §wiadczen niepienieznych stosuje sie dopiero w
postepowaniu egzekucyjnym.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciazajac pozwanego obowigzkiem
zwrotu powodowi kosztoéw postepowania w lacznej kwocie 19.029,11 zl, na ktora zlozyly sie: oplata od pozwu 13.500
zl, wydatki na thumaczenie 96,16 zl, koszty stawiennictwa §wiadka (hotel 513 zl i przelot 2.811,95 zl — 676,03 EUR
liczone wg kursu z dnia 10/12/2014 r. dokonania wplaty przez powoda, tabela kursowa (...), a takze koszty opinii
bieglego 2.108 zl.

Sad uznal natomiast, ze czeSciowe oddalenie pow6dztwa usprawiedliwia natomiast obcigzenie powoda jego wlasnymi
kosztami zastepstwa procesowego. W sprawach o naruszenie praw wlasnos$ci przemystowej, gdy powodztwo nie jest
w caloSci uwzgledniane lub oddalane, niezwykle trudne jest precyzyjne okreslenie czeSci w jakich zgloszone przez
powoda roszczenia zyskuja aprobate sadu. Sklada sie na to wiele elementow, zasada odpowiedzialno$ci, kumulacja
podstaw prawnych, zakres zagdanych sankcji o r6znej wadze dla powoda i dolegliwo$ci dla pozwanego, wielo§¢ praw
podlegajacych ochronie i sposobow dzialania pozwanego, stanowiacych naruszenie. Z tego wzgledu rozstrzygniecie o
cze$ciowym uwzglednieniu powddztwa pociaga za soba w duzej mierze uznaniowy podzial kosztow.

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28/09/2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do
jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia oplaty stanowig stawki minimalne okre§lone w
rozdzialach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokosé
zalezy od wartoéci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wynagrodzenie wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zarzqdzenie;

- akta doreczono 24/09/2015 r. po zakonczeniu urlopu wypoczynkowego 18-23/09/2015 .,
- odpisy wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ pelnomocnikom stron,

- k. z wplywem lub za miesigc.

8/10/2015T.



