Sygn. akt XXII GWzt 13/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 2/03/2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 10/15 Sad udzielit spblce z ograniczong
odpowiedzialnoécig prawa niemieckiego C. Germany GmbH w M. zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie K. K. (1) prowadzacemu dzialalno$é¢ gospodarcza pod firma (...) w W. uzywania wspolnotowych znakow
towarowych: stowno-graficznego nr (...), stownego (...) nr (...), stowno-graficznego nr (...) i slownego (...) nr
(...), polegajacego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub
wprowadzenia do obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi,
ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong
lub za jej zgoda, poprzez: zakazanie K. K. (1) - na czas trwania procesu — wprowadzania do obrotu, oferowania
i reklamowania perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym:
stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), stowno-graficznym nr (...) i stownym (...) nr (...), ktore nie zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda;

2, zakazanie obowiazanemu uzywania wspdlnotowych znakéw towarowych: slowno-graficznego nr (...), slownego
(...) nr (..), slowno-graficznego nr (...) i stownego (...) nr (...), polegajacego na wprowadzaniu do obrotu,
oferowaniu, reklamowaniu oraz skladowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum, wod
toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu
przez uprawniona, tj. towaré6w okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap” lub towaréw bez
opakowania, badz bedacych w opakowaniu zastepczym lub towaréw bez korka, poprzez: zakazanie K. K. (1) -
na czas trwania procesu — wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wod toaletowych lub
perfumowanych oznaczonych wspdlnotowym znakiem towarowym: stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...),
stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu za zgoda uprawnionej, tj.
towarow okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,not for sale”, ,unbox”, ,no cap” lub towaréw bez opakowania,
badz bedacych w opakowaniu zastepczym lub towaréw bez korka ;

3. zakazanie obowigzanemu uzywania wspdlnotowych znakéw towarowych: slowno-graficznego nr (...), slownego
(...) nr (..), slowno-graficznego nr (...) i slownego (...) nr (...), polegajacego na wprowadzaniu do
obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz skladowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum,
wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktérych kod identyfikacyjny zostal
zastoniety lub zmodyfikowany, poprzez: zakazanie K. K. (1) - na czas trwania procesu — wprowadzania do obrotu,
oferowania i reklamowania perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspoélnotowym znakiem
towarowym: stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...),
ktorych kod identyfikacyjny zostal zastoniety lub zmodyfikowany ;

4. usuniecie skutkéow niedozwolonych dzialan poprzez nakazanie K. K. (1) zniszczenia opakowan (zaré6wno
kartonowych, jak i szklanych) perfum, wod toaletowych i perfumowanych opatrzonych znakami towarowymi: stowno-
graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...),

i. ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong
lub za jej zgoda,

ii.  ktére sg testerami, w szczegolno$ci towar6w na opakowaniu, ktérych znajduje sie informacja:
Jtester” ,demonstration”, lub ,,no for sale” oraz towaréw bez ich kartonowego opakowania,

(...). ktorych kod identyfikacyjny zostal zastoniety lub zmodyfikowany,

poprzez: nakazanie zajecia - na czas trwania procesu - znajdujacych sie w siedzibie K. K. (1) oraz we wszystkich
innych miejscach, ktore zostana ustalone przez komornika sadowego, perfum, wod toaletowych lub perfumowanych



oznaczonych znakami towarowymi: stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), stowno-graficznym nr (...),
stownym (...) nr (...),

i. ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong
lub za jej zgoda,

ii.  ktore sa testerami, w szczegbélnoSci towaréw, na opakowaniu, ktérych znajduje sie informacja:
Jtester” ,demonstration”, lub ,,no for sale” oraz towaréw bez ich kartonowego opakowania,

(...). ktorych kod identyfikacyjny zostat zastoniety lub zmodyfikowany.

Sad zagrozil przy tym K. K. (1) obowiazkiem zaplaty C.(...)H w M. kwoty (...) zl za kazdy dzien trwania naruszenia
obowiazkoéw okreslonych w pkt 1-3.

Zazalenie obowigzanego zostalo oddalone przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 8/07/2015
r. w sprawie sygn. akt I ACz 1188/15.

23/03/2015 r. C. Germany GmbH w M. wniosla o:

1. zakazanie K. K. (1) uzywania wspolnotowych znakéw towarowych: stowno-graficznego nr (...), stownego (...) nr
(...), stowno-graficznego nr (...) i stownego (...) nr (...), polegajacego na:

a. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz skladowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia
do obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktére nie zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powodke lub za jej zgoda;

b. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz skladowaniu w celu oferowania lub wprowadzania
do obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktére nie zostaly
wprowadzone do obrotu przez powddke, okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub
jakimkolwiek innym okre§leniem wskazujacym, iz nie jest to towar w opakowaniu, w ktérym standardowo oferowany
jest konsumentowi lub towaréw bez opakowania, badZ bedacych w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym
lub towar6w bez korka, a w szczegblno$ci towardéw zawierajacych na opakowaniach kartonowych lub flakonach
informacje: ,nie do sprzedazy” lub ,not for sale”, ,demonstration”, badz ,tester”;

c. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz skladowaniu w celu oferowania lub wprowadzania
do obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktérych kod
identyfikacyjny zostal usuniety, zasloniety lub zmodyfikowany.

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku
opakowan (zaréwno kartonowych, jak i szklanych) perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakami
towarowymi: stowno-graficznym nr (...), stownym (...) nr (...), stowno-graficznym nr (...) i sfownym (...) nr (...),

a. ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powodke
lub za jej zgoda;

b. ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu przez powodke, okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”,
»,Nno cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek innym okreSleniem wskazujacym, iz nie jest to towar w opakowaniu, w ktérym
standardowo oferowany jest konsumentowi lub towaréw bez opakowania, badz bedacych w opakowaniu zastepczym,
pogniecionym lub towaréw bez korka, a w szczegdlno$ci towar6w zawierajacych na opakowaniach kartonowych lub
flakonach informacje: ,nie do sprzedazy”, ,,not for sale”, ,demonstration”, badz ,tester”,

c. towarow, ktorych kod identyfikacyjny zostal usuniety, zastoniety lub zmodyfikowany,



aw szczegblnosci tych zajetych przez Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla W. P. w W. w dniu 17/03/2015
r.;

3. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie
przez umieszczenie, na jego koszt, na stronie internetowej www.(...).pl w zakladce (...), w spos6b widoczny i czytelny,
bezposrednio po otwarciu strony www.(...).pl, w wymiarze co najmniej 1/3 widoku ekranu, czarna czcionka na bialym
tle ogloszenia o tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazal K. K. (1) prowadzacemu dzialalnoéc
gospodarcza pod firma (...) wprowadzania do obrotu, oferowania , reklamowania i skladowania w celu oferowania
lub wprowadzania do obrotu perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem towarowym C. K. nr

«..), ¢.)nr (...), (..)nr (.), (.J)nr (..),t.:

a. perfum, wod toaletowych lub perfumowanych, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong — C. Germany GmbH z siedziba w M. lub za jej zgoda,

b. perfum, wod toaletowych lub perfumowanych okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-
box” lub jakimkolwiek innym okres$leniem wskazujacym, iz nie jest to towar standardowo oferowanym konsumentowi
lub towardw bez opakowania, bedacych w opakowaniu zastepczym, pogniecionym lub towaréw bez korka oznaczonych
ww. znakami towarowymi.”,

c. wod toaletowych lub perfumowanych, ktérych kod identyfikacyjny zostat usuniety, zastoniety lub zmodyfikowany”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogloszenia nieprzerwanie przez okres 1
miesiaca albo zobowiazanie K. K. (1) do podania do publicznej wiadomosci czeéci albo calo$ci orzeczenia lub informacji
o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposob i w zakresie okreSlonym przez Sad:

4. zwrot kosztow postepowania wraz z kosztami postepowania zabezpieczajacego. (k. 2-124)
K. K. (1) zazadat oddalenia pow6dztwa i zwrotu kosztow procesu. (k.133-141)
Sad ustalil:

C. Germany GmbH z siedziba w M. jest producentem perfum, wod toaletowych i perfumowanych uprawnionym do
uzywania na calym $wiecie:

- slowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 27/10/1998 r. w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego ( (...)) w A. pod numerem (...), chronionego do 1/04/2016 r. m.in. dla towaréw w klasie 3
klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego C. K. (...) z
siedziba w N.;

- slownego wspolnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego w (...) 21/09/2005 r. pod numerem (...),
chronionego do 5/03/2024 r. m.in. dla towaré6w w Kklasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wod toaletowych i
perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) société par actions simplifiée w P.;

- sfowno-graficznego wspodlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w (...) 7/11/2005 r. pod numerem (...),
chronionego do 07/11/2015 r. m.in. dla towaréw w Kklasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na
mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) S.A. we F.;

- slownego wspdélnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w (...) 7/11/2003 r. pod numerem (...),
chronionego do 24/07/2022 r. dla towarow w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wod toaletowych i
perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego C. (...).V. w H..

Powodka upowazniona zostala przez wlascicieli tych znakéw do wnoszenia i popierania we wlasnym imieniu
wszystkich wnioskéw i pozwow zwiazanych z naruszeniem ich praw wylacznych. (dowdd: wydruki z bazy (...) k.23-24,



30-31, 42-43, 50-51, $wiadectwa rejestracji k.174-211, o§wiadczenia uprawnionych k.25-26, 32, 44, 52, potwierdzenie
udzielenia licencji k.169-171, 173-174, 198-200, 207-210)

Dziatalnoé¢ handlowa C. (...)y (...) jest realizowana w ramach miedzynarodowej grupy C., do ktérej nalezy m.in. (...)
spolka z 0.0. w W.. Produkty kosmetyczne w opakowaniach opatrzonych wspdlnotowymi znakami towarowymi (...),
(..), (...) i (...) wprowadzane sa do obrotu w oparciu o selektywny system dystrybucji, z zastosowaniem jednolitych
wzorcoOw umownych, zawierajacych ograniczenia terytorialne, ktére nakladaja zakaz nabywania lub zbywania
towarow opatrzonych tymi znakami przez dystrybutoréow z (...) dystrybutorom spoza (...), a takze przez dystrybutoréw
spoza (...) dystrybutorom z (...). Taki ksztalt zobowiazan dystrybutoréw stluzy¢ ma w jej zamierzeniu realizacji praw C.
(...)y (...) do wylacznego decydowania o miejscu i czasie wprowadzenia do obrotu kazdego egzemplarza opatrzonego
znakiem towaru. Zobowigzania okre§lone w umowach zawieranych przez powodke z dystrybutorami wskazuja na
brak zgody na wprowadzanie do obrotu po raz pierwszy i oferowanie towaréw oznaczonych (...), (..), (...)
lub (...) na obszarze (...) jezeli nie byly tam one przeznaczone do sprzedazy. (dowod: umowa dystrybucyjna
k.56-69 — brak dowodu przeciwnego) Dystrybutorom nabywajacym u niej pelnowartosciowe produkty perfumeryjne
powddka oferuje za symboliczng cene testery, ktore zwyczajowo umieszcza w odmiennych opakowaniach szklanych
i kartonowych z wyraznymi napisami (...) / (...)i (..)/ (...) . W umowach zawieranych na piSmie zastrzega, ze nie
moga by¢ one sprzedawane. Informuje o tym takze nabywcéw, z ktérymi zawiera ustne umowy. (dowod: zeznania
Swiadka J. K. k.221-223 — brak dowodu przeciwnego)

Powodka dba o wysoka jako$é oferowanych przez nig kosmetykéw i dazy do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych
standardow obstugi. Sprzedaz odbywa sie za pos$rednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, ktére zobowigzane sa
do szczegb6lnej dbalosci o renome znakow (...) , (..), (..) i (...) oraz o luksusowy charakter towaré6w nimi
opatrzonych. (...) handlowi C. (...)y (...) winni spelnia¢ okre$lone wymogi organizacyjne, m.in. co do lokalizacji,
dzialan marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej jakoSci standardéw obstugi klienta,
gwarantujac $wiadczenie uslug na najwyzszym poziomie. (bezsporne — tak tez umowa dystrybucyjna k.56-69).
Pozwany nie jest partnerem handlowym uprawnione;j. (bezsporne - tak tez zeznania K. K. (1) k.223-224)

C. (...)y (...) umieszcza na opakowaniach kazdego z oferowanych przez nia wyrobéw perfumeryjnych numer partii
lub kod identyfikacyjny, co umozliwia jej wycofanie z rynku wadliwego egzemplarza oraz zwalczanie naruszen
znakow towarowych zwigzanych z niedozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyroby
perfumeryjne w opakowaniach ze znakami towarowymi (..) , (..) , (..) i (..) opatrzone sa kodem
nadawanym indywidualnie poszczeg6lnym egzemplarzom. Kod skladajacy sie z 10 cyfr poprzedzonych kombinacja
literowo-cyfrowa umieszczany jest na spodzie tekturowego opakowania, a w niektérych przypadkach réwniez na
spodzie szklanej buteleczki. Kombinacja literowo-cyfrowa podlega rejestracji w bazie danych uprawnionej, pozwalajac
stwierdzi¢, gdzie i kiedy dany towar zostal wyprodukowany, kiedy i do jakiego podmiotu zostal dostarczony, ustali¢ na
jaki rynek zostal dostarczony, tj. gdzie zostal wprowadzony po raz pierwszy do obrotu, a takze dokladne dane odbiorcy.
(bezsporne — tak tez fotografia k. 76-78, o§wiadczenie k.81-82)

K. K. (1) prowadzi na terenie calej Polski, za posrednictwem strony internetowej www.indizio.store.pl, portalu
aukeyjnego allegro.pl oraz w punktach stacjonarnych dzialalno$é gospodarcza m.in. w zakresie sprzedazy detaliczne;j
prowadzonej przez domy sprzedazy wysytkowej lub Internet. (bezsporne - tak tez informacja (...) k.70) W jego ofercie
znajduja sie produkty perfumeryjne w opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych wspélnotowymi znakami
towarowymi (...), (...), (..) i (...),wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez wiedzy i
zgody uprawnionych. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.72-75, 91-97, 102-108, fotografie produktow k.76-78,
83-88, 98-99, 120-124, paragony k.80, 89, 100, o§wiadczenia k.79, 81 -82, 90, 101 - obcigzajacy pozwanego brak
dowodu przeciwnego)

Na swej stronie internetowej pozwany umieszcza fotografie opakowan i informacje o tym, ze oferuje do sprzedazy m.in.
oryginalne wyroby perfumeryjne C. (...)y GmbH (...) tj. bez tekturowego opakowania, bez korka. (dowod: wydruki ze
stron internetowych k.91-97) Pow6dka dokonala zakupu oferowanych przez pozwanego towaré6w w opakowaniach ze
znakami (...), (..), (..) i (...) Zakupiony za poSrednictwem strony internetowej www.indizio.store.pl produkt




»(...)” oznaczony kodem identyfikacyjnym (...) uprawniona zidentyfikowala jako wprowadzony po raz pierwszy do
obrotu w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych. Produkty ,,(...) (..)1” i ,,(...) zostaly jej dostarczone w opakowaniach z
napisami (...) / (...) , w przypadku ,(...) (...)taka sama informacja znajdowala sie na flakonie. Ponadto pozwany
oferowal towary na opakowaniach, ktérych zaklejono kod identyfikacyjny. (dowdd: fotografie produktow k.76-78,
83-86, 87-88, 98- 99, paragony k.80, 89, 100, o§wiadczenia k.79, 81, 82, 90, 101)

Czyniac ustalenia faktyczne Sad opart sie na dowodach z dokumentéw urzedowych i prywatnych, wydrukach ze stron
internetowych, fotografiach i dowodach rzeczowych, ktérych prawdziwo$é nie byla przez strony kwestionowana, a
takze na niebudzacych watpliwosci Sadu co do ich wiarygodnosci, zeznaniach pozwanego i §wiadka J. K.. Poniewaz
pozwany nie zaprzeczal udokumentowanego rachunkami i o$wiadczeniami, faktu sprzedazy przezen wyrobow
perfumeryjnych, zbedne bylo prowadzenie dowodu z zeznan swiadka J. N..

Pozwany nie wykazal w tym postepowaniu, ze powodka sprzedaje swe towary w systemie dystrybucji, ktéry moze
prowadzi¢ do powstania realnego niebezpieczenstwa podzialu rynkéw krajowych. Samo tylko zgloszenie przez niego
zarzutu, niepopartego zadnymi twierdzeniami o okoliczno$ciach faktycznych, a tym bardziej dowodami nie moze
by¢ uznane za wystarczajace do przerzucenia na powodke obowigzku udowodnienia, ze w odniesieniu do wszystkich
zakwestionowanych towaréw nie doszlo do wyczerpania praw do wspoélnotowych znakéw towarowych (...), (...),
(...) i (...) Pozwany nie udowodnil wyczerpania praw do spornych znakéw towarowych w odniesieniu do kazdego z
oferowanych przezen i wprowadzanych do obrotu produktéw kosmetycznych (...), (..), (..) i (...) Nie wskazal
poprzednich posiadaczy konkretnych wyrobéw perfumeryjnych, czasu i miejsca wprowadzenia ich do obrotu po raz
pierwszy, a nade wszystko okolicznoéci w jakich nastapi¢ mialo wyczerpanie praw do znakéw towarowych. Nie odwolal
sie do umoéw, ktoére uprawnialty nabywcoéw do odsprzedazy testero6w, pomimo wyraznego odmiennego zastrzezenia na
opakowaniu. W koncu, nie wyjasnil okoliczno$ci uszkodzenia towarow, ktore sprzedaje bez opakowania tekturowego
lub bez korka.

W sytuacji braku (usuniecia, zaklejenia) numeréw identyfikacyjnych, nalozenie na C. (...)y (...) obowiazku
udowodnienia niewyczerpania praw do wspolnotowych znakéw towarowych (...), (...), (..) i (...) oferowanych
przez K. K. (1) w istocie pozbawialoby wlascicieli tych znakéw mozliwoSci uzyskania efektywnej ochrony przed
naruszeniami.

Zasadnicze zastrzezenia pozwanego budzily dokumenty przedlozone przez powodke, ktore shuzyly wykazaniu jej
legitymacji czynnej do wystepowania z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia praw do wspolnotowych znakow
towarowych. K. K. (1) zarzucal, ze C. (...)y (...) nie przedstawila zadnych dokumentéw, ktére potwierdzalyby, ze
jest licencjobiorca uprawnionym do wytaczania powbddztw wzgledem naruszycieli. Zakwestionowat przykladowa
umowe dystrybucyjng, ktéra w zamiarze powodki miala dowodzi¢ regul obowigzujacych w stosunkach C. (...)y (...)
z dystrybutorami wyrobéw perfumeryjnych ze znakami (...) , (..), (...) i (...) Istotne dla rozstrzygniecia
tego sporu bylo zawarte w niej zobowigzanie dystrybutora do nieoferowania towaréw poza okreSlone terytorium i
nienabywania towaréw poza nim. Nie zaslugiwal jednak na uwzglednienie wniosek pozwanego, zgdajacego oryginatu
i pelnej treéci dokumentu, ktéry stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, w sytuacji gdy K. K. (1) nie twierdzil, ze
dystrybutorzy, ktérzy wprowadzili do obrotu zakwestionowane towary zawarli z pow6dka umowe o odmiennych
warunkach, co wiecej pozwany nie wskazat podmiotu, ktéry w kazdym konkretnym przypadku wprowadzil do obrotu
w (...) zakwestionowane towary, ktora to okoliczno$§é ma decydujace znaczenie dla oceny naruszenia praw z rejestracji
wspoélnotowych znakéw towarowych (...), (..), (..) i (..) JeSliistotnie zakwestionowane towary pochodzily
od powddki i zostaly przez nig wprowadzone do obrotu w (...), wskazanie przez pozwanego pierwszego i ewentualnie
kolejnych nabywcéw umozliwialoby Sadowi ustalenie tre$ci konkretnych umow, z ktérych wynikaloby (lub nie)
wyczerpanie praw wylacznych, a w konsekwencji wyjasnienie spornej kwestii bezprawno$ci dzialania pozwanego. Bez
wskazania pochodzenia wszystkich oferowanych i wprowadzonych do obrotu wyrobéw perfumeryjnych i ich oznaczen
(numeréw identyfikacyjnych), ktérych to informacji pozwany powinien byl udzieli¢ wykonujac obowigzek wynikajacy
z art. 3 k.p.c., niemozliwe bylo poczynienie przez Sad pozytywnego ustalenia, ze — w konsekwencji pierwszego
wprowadzenia do obrotu w (...) przez powbdke lub za jej zgoda - doszto do wyczerpania praw do znakéw towarowych.



Nie zastlugiwaly na uwzglednienie wnioski pozwanego o zobowiazanie powddki do udzielenia informacji, czy P..pl sp.
7 0.0. Sp.k. w W. lub A. B. zawarli ugode z C. (...)y (...) i czy wprowadzaja do obrotu na terenie (...) towary zakupione
od podmiotéw wspolpracujacych z powodka, spotkami z nig powiazanymi lub wspolpracujacymi, informacji o
podmiotach, ktore naleza do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej towaréw opatrzonych znakami towarowymi C.
w Polsce i w Czechach oraz jakie warunki nalezy spelni¢, aby zosta¢ autoryzowanym dystrybutorem produktow
opatrzonych znakami towarowymi C.. Uwzglednienie tych wnioskéw naruszaloby tajemnice przedsie-biorstwa
powddki, nie bylo tez konieczne dla rozstrzygniecia sprawy, pozwany nie wykazal bowiem, ze to od wskazanych
podmiotow nabyt zakwestionowane wyroby perfumeryjne. ( a contrario art. 227 k.p.c.)

Dla wyjasnienia kwestii naruszenia praw do znakéw towarowych Sad dopuscit dowdd z przestuchania pozwanego.
Zeznania te jednak ani zaoferowane przez pozwanego dokumenty (wykaz faktur, o§wiadczenie A. B.) nie dowodzily
braku bezprawnosci, a w szczeg6lnosSci nie wynikalo z nich wyczerpanie praw wiascicieli wsp6lnotowych znakow
towarowych (...), (...), (...) i (...) Ewentualna dobra wiara, czy niezawinienie naruszyciela nie znosi bezprawnosci,
nie moze takze stanowi¢ (w braku roszczenia odszkodowawczego) podstawy do odstapienia od zastosowania sankcji
zakazowych i zobowigzania K. K. (1) do usuniecia skutkéw dokonanych juz naruszen.

Sadzwazyl:

Wspodlnotowy 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), ktére caloSciowo 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 s3 one powtdrzeniem regulacji zawartych
w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnosza-cych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo
wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak jest odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegoblnoséci 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 podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienistwa
towardow lub ushug, 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 ktoérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wspo6lnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektorych lub wszystkich
towarow lub uslug, dla ktérych znak zarejestrowano w calej Unii Europejskiej lub w jej czesci. Licencja moze byc
wylaczna lub niewylaczna. (art. 22 ust. 1) O ile strony umowy nie postanowily inaczej, licencjobiorca moze wystapic
z powddztwem o naruszenie wspolnotowego znaku towarowego wylacznie za zgoda wlasciciela znaku. Licencjobiorca
wylaczny moze wszczaé takie postepowanie, tylko wtedy, gdy wlasciciel znaku, po otrzymaniu oficjalnego wezwania,
nie wytacza powodztwa we wlasciwym terminie. (ust. 3) Dla oceny legitymacji czynnej licencjobiorcy decydujace sa
wiec postanowienia umowy. W ich braku, konieczne jest przedstawienie o§wiadczenia o wyrazeniu przez wlasciciela
znaku zgody na wystapienie przez licencjobiorce niewylacznego z pozwem o ochrone znaku.



Odpowiadajgc na pozew K. K. (1) zakwestionowat legitymacje czynna licencjobiorcy niewylgcznego C. (...)y (...), jej
uprawnienie do zadania ochrony przed naruszeniami wspoélno-towych znakéw towarowych (...), (...), (...) i (...) W
ocenie Sadu, zaoferowane dowody z dokumentéw urzedowych (Swiadectwa rejestracji i odpisy z rejestréw handlowych
dotyczacych uprawnionych spélek), wydruki ze stron internetowych (informacje z bazy (...) potwierdzajace aktualny
stan prawny) oraz dokumenty prywatne (o$wiadczenia o udzieleniu licencji i wyrazeniu zgody na dochodzenie na
drodze sadowej roszczen wynikajgcych z naruszenia praw do znakow towarowych oraz potwierdzenia udzielenia
licencji przez poszczegblnych wlascicieli znakéw towarowych) sa wystarczajace dla stwierdzenia, ze powo6dka moze
skutecznie zadaé zakazania K. K. (1) naruszen praw wylgcznych C. (...).V., (...) Sad nie podziela watpliwo$ci pozwanego
co do umocowania C. S. i S. V. reprezentujgcych (...) S.A. Jak wynika z przedstawionego przez powddke wyciagu
z rejestru handlowego spdélki, wymienione osoby, w dacie podpisania o§wiadczenia o udzieleniu zgody C. (...)y (...),
uprawnione byly do lacznego prowadzenia jej spraw. Tym samym zarzut pozwanego, jako bezzasadny, nie zastlugiwal
na uwzglednienie.

Nalezy wyjasni¢, ze przepisy rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nie przewiduja wymogu
zachowania szczegdlnej formy umowy licencyjnej lub o$wiadczen skladanych stosownie do art. 22. Oceniajac
skuteczno$é nabycia przez licencjobiorce uprawnienia do wystepowania na droge sadowa przeciwko naruszycielowi
nalezy uwzgledni¢ to, ze wlascicielami znakow towarowych sa osoby majace siedzibe lub miejsce zamieszkania w
réznych krajach i prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w ramach réznych porzadkéw prawnych, stad przykladanie
do nich krajowych regul nie moze by¢ uznane za prawidlowe. Celem regulacji wspoélnotowej jest udzielenie
efektywnej ochrony rejestrowanych przez OHIM znakéw towarowych, sady poszczegoélnych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej nie moga zatem stawia¢ niewynikajacych z rozporzadzenia wymogoéw, ktoére by te ochrone
ograniczaly lub wrecz pozbawialy jej uprawnionego.

Uprawnienia C. (...)y (...) wielokrotnie byly przedmiotem weryfikacji przez tutejszy Sad i Sad Apelacyjny w Warszawie,
samo zatem zaprzeczenie przez pozwanego skuteczno$ci udzielenia licencji, bez wskazania konkretnych zarzutow, a
w szczegoblnosci odwolania sie do aktualnych o$wiadczen (potwierdzen licencji) C. (...).V., C. S., (...) S.A., nie moze
skutkowa¢ podwazeniem legitymacji czynnej powodki. Przepisy procedury polskiej, znajdujace w tym przypadku
zastosowanie, nie znaja pojecia dowodu negatywnego, pozwany nie moze wiec skutecznie zadaé¢ od C. (...)y (...)
udowodnienia, ze umowy licencyjne, na ktore sie ona powoluje, nie zostaly rozwigzane. Zdaniem Sadu, powddka jako
licencjobiorca niewylaczny, uprawniony do uzywania wspdlnotowych znakéw towarowych (...), (..), (..) i (...)
dla wyrobéw perfumeryjnych, moze wystepowac na droge sadowg przeciwko naruszycielom, a zgloszony przez K. K.
(1) zarzut braku legitymacji czynnej nie moze skutkowaé¢ oddaleniem powddztwa.

Bezsporne w sprawie jest, ze pozwany prowadzi przy ul. (...) oraz ul. (...) w W. sklepy stacjonarne oraz sklep
internetowy na stronie www.(...).pl, oferujac do sprzedazy wody toaletowe i perfumowane w opakowaniach szklanych
i tekturowych opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..), (..) i (..) identycznymi z zarejestrowanymi
na rzecz C. (...).V,, C. S., (...) S.A. Sprzedaje je takze na portalu(...) pl. (...) ten, niekwestionowany przez K. K. (1),
znajduje potwierdzenie w jego zeznaniach, a takze w wydrukach ze stron internetowych, fotografiach, dowodach
zakupu i oSwiadczeniu osoby, ktora na zlecenie powddki zakupita od pozwanego wyroby perfumeryjne. Spor stron
dotyczylt kwestii zakwalifikowania dzialaf pozwanego jako naruszenie wylaczno$ci uzywania wspoélnotowych znakéw
towarowych (...), (..), (...) i (...) dla wyrobéw perfumeryjnych.

Uprzedzajac przedstawienie przepisow obowiazujacego prawa oraz dokonanie ich wykladni nalezy wyjas$nié, ze co do
zasady to na uprawnionym lub licencjobiorcy, jako osobie wystepujacej o ochrone znaku przed naruszeniami spoczywa
ciezar udowodnienia wylacznoéci powoda uzywania wspoélnotowego znaku towarowego oraz podejmowania przez
pozwanego bezprawnych dzialan mieszczacych sie w zakresie tej wylaczno$ci. Jezeli jednak pozwany — przyznajac
fakt uzywania znakoéw towarowych - twierdzi, ze doszlo do wyczerpania prawa, to on powinien dowies¢, iz opatrzone
znakami towary zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda w Europejskim
Obszarze Gospodarczym. (art. 6 k.c.) Dla sformulowania i postawienia zarzutu naruszenia praw o znaku towarowego



wystarczajace jest przy tym stwierdzenie pojedynczego przypadku wkroczenia przez pozwanego w sfere wylgcznosci
uprawnionego.

W niniejszej sprawie powodka formuluje zarzuty dotyczace oferowania i wprowadzania przez pozwanego do obrotu
wyrobow perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych wspolnotowymi znakami towarowymi (...), (..), (..) i
(...) ,wtym wyrobéw w opakowaniach z napisem (...) / (...) , bez opakowania kartonowego, bez korka, co do ktérych
nie nastapilo wyczerpanie praw wylacznych C. (...).V., C. S., (...) S.A., a takze praw licencjobiorcy C. (...)y (...).

Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, ze wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium (...)
pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest poglad o wylacznym uprawnieniu
wlaéciciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okres§lonym czasie i
miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette , z
1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99
do C-416/99 Zino Davidoff, a ostatnio np. wyrok z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas ).

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group (...) vs Simex Trading AG Trybunal
stwierdzil, ze wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlaéciciel udzielil
— w sposbb wyrazny — zgody na wprowadzenie do obrotu w (...) towaréw, w stosunku do ktérych powolano
sie na wyczerpanie. Zgoda taka musi jednak zosta¢ wyrazona w spos6b pozytywny ( consent must be expressed
positively) , a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej zgody musza jednoznacznie Swiadczy¢ o tym, ze
uprawniony zrzekl sie jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa wylacznego. To na importerze ciazy obowiazek
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 zakomunikowal 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 przenidst wlasnos¢ towaréw, 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 towar6w wewnatrz (...).

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowego, w wyroku wydanym w polaczonych sprawach C-414/99, C-415/99
i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco
Stores, Tesco plec and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunal stwierdzil, ze dla wyczerpania praw wylacznych nie ma
znaczenia fakt, ze importer towaréw opatrzonych znakiem nie jest §wiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego
sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towar6w na rynek wewnatrz (...) lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nalozyli
na osoby nabywajace od nich towary ograniczen umownych, chociaz zostali o takiej koniecznosSci poinformowani
przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozklad ciezaru dowodu w sprawach importu réwnoleglego LEX, J.Sozanski
Wilasno$¢ intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunal wielokrotnie podkreslal, ze tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towaréw do obrotu
wewnatrz Wspoélnoty 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 towaréw poza obszarem
wspolnotowym nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wylacznego, w zwigzku z tym powolanie sie przez
pozwanego na taka okoliczno$¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro
v. Diesel)



Za bezprawne nalezy uzna¢ takze dzialanie polegajace na oferowaniu wyrobow perfumeryjnych, ktore nie byly
przeznaczone do sprzedazy, na ktérych opakowaniach zamieszczona zostala informacja o tresci: not for sale,
démonstration lub tester. Za takim rozstrzygnieciem przemawiaja tezy zawarte w wyroku wydanym w sprawie
C-127/09. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne O. N. Trybunal Sprawiedliwoéci stwierdzil, ze gdy dystrybutorom
zwigzanym umowa z uprawnionym do znaku towarowego udostepniane sa — bez przeniesienia wlasnosci i z
zastrzezeniem zakazu sprzedazy testery perfum, tak aby ich potencjalni klienci mogli wyprébowaé towar, gdy
uprawniony moze w kazdej chwili zada¢ zwrotu towaru, a jego wyglad wyraznie rézni sie od flakonow perfum
zwykle stosowanych przez uprawnionego. Fakt, ze testery stanowig flakony perfum opatrzone wzmiankami tester i
nieprzeznaczone do sprzedazy sprzeciwia sie, w braku dowodéw przeciwnych, stwierdzeniu istnienia dorozumianej
zgody uprawnionego na ich wprowadzenie do obrotu.

W ocenie Sadu, K. K. (1) nie sprostal wymogom udowodnienia wyczerpania praw do znakéw towarowych (...), (...)
, (..) i (...),podczas gdy zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w (...), wyrazona w sposob
wyrazny lub dorozumiany, powinna by¢ udowodniona przez przedsiebiorce, ktory sie na nig powotuje. (pkt 29 wyroku
w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Zino Davidoff i Levi Strauss oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003
r. w sprawie C-244/00 Van Doren ). W zadnym wypadku nie moze by¢ ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania
prawa wzgledem kwestionowanych produktéw 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 okoliczno$ciach niniejszej sprawy nastepuje odwrocenie ciezaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego
przez Europejski Trybunal SprawiedliwoSci w sprawie C-244/00 Van Doren. Czytamy w nim m.in., ze regula
dowodowa, zgodnie z ktéra pozwany, podnoszacy na swoja obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien
wykazaé jego przeslanki, jest zgodna z prawem wspolnotowym, w szczeg6lnoéci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady
nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych, zmienionej umowa miedzynarodowa z 2/05/1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednakze, wymogi wynikajace z koniecznos$ci ochrony swobody przepltywu towaréw unormowanej,

min. z art. 28 i 30 TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego
niebezpieczenstwa podzialu rynkdw krajowych, w szczegdlnoSci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu
w (...) swoje towary w systemie dystrybucji wylacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostaly

one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgoda poza (...). Jezeli powod dostarczy taki dowdd,
pozwany ma obowiazek wykazaé, ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w (...).

Pozwany stoi na stanowisku, ze C. (...)y (...) sprzedaje wyroby perfumeryjne w systemie dystrybucji selektywnej,
niemniej jednak zarzucajac jej dzialania zmierzajace do podzialu rynku lub stosowanie innych praktyk
niekonkurencyjnych, twierdzenia tego nie popiera konkretnymi faktami, a tym bardziej dowodami. Nie mozna zatem
uznad, ze ciezar udowodnienia braku wyczerpania praw wylacznych do wspdlnotowych znakéw towarowych (...) ,
(.., (..) i (..) Spoczywa w tym przypadku na powodce.

W udokumentowanym przez C. (...)y (...) przypadku wprowadzenia do obrotu wody toaletowej w opakowaniu ze
znakiem towarowym (...), z kodem identyfikacyjnym, dzieki ktéoremu ustalono, ze zostala ona wprowadzona do
obrotu po raz pierwszy w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych, pozwany nie wyjasnil, gdzie, kiedy i od kogo ja nabyl,
ani tego, czy powodka lub, za jej zgoda, inna osoba wprowadzila ten konkretny towar do obrotu w (...). Zaniechanie
przedstawienia przez pozwanego wyjasnien i dowodéw na ich poparcie, uzasadnia uznanie, ze w tym konkretnym
przypadku K. K. (1) sprzedal w Polsce towar ze znakiem towarowym (...), wkraczajac w sfere wylacznoéci (...) S.A.
iC. (..)y (...

Wyrok wydany w sprawie V. D. ma zasadnicze znaczenie dla dowodzenia zasadno$ci zarzutu naruszenia praw do
znakow towarowych. W sytuacji, gdy uprawniona stosuje system dystrybucji, ktory nie godzi w podstawowe zasady
funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania jej ochrony lub formulowania dodatkowych
wymog6w 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 trudnos$ci moze wiec taki dowdd przedstawié i powinien to uczynic, aby
zwolni¢ sie z odpowiedzialno$ci za naruszenie.

Nie ulega watpliwoéci, ze dowodu wyczerpania nie zaoferowano w tym postepowaniu. Wskazanie podmiotu, od
ktorego pozwany nabywa wyroby perfumeryjne i zlozenie przezen spisu faktur z 2014 r. (k.145-149) ogblnie tylko
wskazujacych jedynie jakich towaréw dotycza (w wiekszo$ci nie objetych zadaniami powo6dki), nie moze skutecznie
zaprzeczy¢ zasadnoSci stawianego K. K. (1) zarzutu bezprawnego uzywania wspolnotowych znakéw towarowych (...)
, G..), (..) i (...) Nawet jesli sporne towary zostaly przez pozwanego nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie
jest to rownoznaczne z wyczerpaniem praw do wspolnotowych znakéw towarowych (...), (..), (...) i (...), skoro
powddka przeczy ich sprzedazy K. K. (1), a pozwany nie wyjasnia i nie dowodzi okoliczno$ci wprowadzenia do obrotu
opatrzonych znakami towaréw w (...) po raz pierwszy przez uprawnionych lub za ich zgoda. Wprowadzenie po raz
pierwszy do obrotu w (...) bez zgody uprawnionego, towaru opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnoscia za
naruszenie prawa wylacznego zaréwno importera, jak i kazdego kolejnego podmiotu oferujacego, reklamujacego, czy
skladujacego w tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornych wyrobéw perfumeryjnych na terytorium (...),
od przedsiebiorcy nie nalezacego do sieci dystrybucyjnej C. (...)y (...) nie ma znaczenia dla oceny dzialan pozwanego,
jako bezprawnych.

W przekonaniu Sadu, powddka nalezycie udowodnila, ze pozwany bezprawnie uzywa licencjonowanych przez nig
wspélnotowych znakéw towarowych zaréwno w odniesieniu do wyroboéw perfumeryjnych, ktére nie zostaly po raz
pierwszy wprowadzone do obrotu w (...) przez uprawnionych lub za ich zgodg, w tym tych na ktoérych opakowaniach
zasloniety zostal, zmodyfikowany, lub z nich usuniety kod identyfikacyjny, jak i w odniesieniu do testeréw, ktore nigdy
nie byly wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do ich odsprzedazy, a jedynie w celu umozliwienia dystrybutorom
prezentacji probek kosmetykéw zainteresowanych ich nabyciem konsumentom.

Na oferowanie wyrobéw perfumeryjnych w opakowaniach szklanych i tekturowych ze znakami (...), (..), (..)
i (..) wskazuje udokumentowany fakt zakupu wody toaletowej, a takze liczne informacje handlowe zachecajace
do nabycia towaréw po znacznie obnizonych cenach, opisywanych jako (...) / DEMONSTRATION, UNBOX. Takze
w odniesieniu do nich nie ma zadnych wyjasnien ze strony pozwanego, ani dowodéw wyczerpania praw do znakéw
towarowych. K. K. (1) w swoich zeznaniach wprost przyznal, ze nie bedac zwigzany zadng umowa dystrybucyjna
z powodka sprzedawal kwestionowane wyroby perfumeryjne. Z odpowiedzialnoéci za naruszenie nie moze go przy
tym zwalnia¢ niewiedza o generalnym braku zgody powodki na odsprzedaz testeréw. Oferowanie ich narusza nie
tylko prawa wylaczne wlascicieli znakoéw towarowych i licencjobiorcy, ale takze dobre obyczaje handlowe i interesy
konsumentow, ktérzy powinni je otrzymywac je za darmo.

Z zeznan (wnioskowanego przez pozwanego) $wiadka J. K. wynika, ze pierwszym dystrybutorem produktéw C.
Germany GmbH na rynku polskim jest spoétka (...). Testery produktow pelnowartoSciowych sprzedawane sa za
symboliczna cene z przeznaczeniem na cele reklamowe, dla umozliwienia konsumentowi wyprébowania oferowanego
wyrobu perfumeryjnego. Powddka nie wyrazala nigdy zgody na ich odsprzedawanie za wyzsza cene. Sad dal wiare
zeznaniom J. K., ktére sg spojne, logiczne, konsekwentne, a ponadto znajduja potwierdzenie w materiale dowodowym
sprawy (na kazdym z opakowan tester6w widnieje wyraZzny zakaz sprzedazy).

Pozwany nie udowodnil, Zze od niej lub od innego uprawnionego krajowego dystrybutora w panstwach nabyt
zakwestionowane towary, ze z zawartej ze zbywca umowy wynikalo jego uprawnienie do odsprzedazy testeréw i
wyrobow perfumeryjnych (...) , (..), (..) i (...), ktérych opakowanie moglo zasadniczo obniza¢ dobra ocene
jakosci produktow, ktory C. (...)y (...) uznaje i promuje jako luksusowe. Nawet zatem gdyby (na co w tym procesie
nie przedstawiono dowodu) doszlo do wyczerpania prawa do znaku towarowego, powodka moglaby sie sprzeciwié¢
odsprzedazy za obnizong cene wyrob6w bez opakowania, korka i kodu identyfikacyjnego, dzialania te moglyby bowiem
negatywnie wplywa¢ na renome znakéw towarowych (...), (...), (..) i (...) Zgodnie z ust. 2 art. 13, wylaczenie z
ust. 1 nie ma bowiem zastosowania jezeli wtasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu



obrotowi towarami, w szczegolnos$ci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do
obrotu.

Ze swej strony, pozwany, na ktérym spoczywal ciezar dowodu (stosownie do zasady z art. 6 k.c.) nie przedstawil
dowodow mogacych potwierdzié¢ teze o braku bezprawnosci jego dzialan, pozwalajacych na stwierdzenie, ze wbrew
wyraznemu zastrzezeniu na opakowaniu NOT FOR SALE / VENTE INTERDITE powdbdka sprzedaje i zgadza sie
na odsprzedaz towaréw bedacych testerami, oznaczonych jako (...) / (...) . (por. wyrok ETS w sprawie L’ Oréal
C-324/09) Sad uznal, ze i w tym przypadku nie doszto do wyczerpania praw do znakéw towarowych, a zatem K. K. (1)
dopuszcza sie zarzucanego mu naruszenia praw wylacznych C. (...).V.,, C. S, (...) S.A., a takze praw licencjobiorcy C.
(...)y (...). Odmiennej oceny nie moze usprawiedliwia¢ powolywana przez pozwanego powszechna praktyka rynkowa
odsprzedazy tester6w po nizszych niz zadane za pelnowarto$ciowe wyroby cenach.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i niezakldéconego uzywania znaku towarowego oraz
zakazania osobom niemajacym jego zgody uzywania w obrocie oznaczenia identycznego ze znakiem dla identycznych
towarow lub ushug. (ust. 1a), to jest takiego, ktore powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie
elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktoére nie zostang dostrzezone
przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatlu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion ) Z identycznoécia
znakéow mamy do czynienia takze wowczas, gdy umieszczony na opakowaniu towaru znak uzupekhiony jest o
dodatkowe elementy, choéby nawet wraz z nimi byl on odrebnie zarejestrowany. W przypadku kosmetykow jest to
zresztg powszechna praktyka rynkowa. Oferowanie towar6w identycznych z tymi dla jakich zostaly zarejestrowane
znaki towarowe , , (...)i(..),(...) (...),(...) (...) etc. stanowi zatem naruszenie zdefiniowane w art. 9 ust. 1a. Elementy
stowne: (...) (...) dodane do znakéw towarowych ,i (...) nie maja wplywu na uznanie, ze zar6wno uprawniona jak
i obowigzany uzywaja tych wlasnie znakoéw, nie pozbawiajac ich odrdzniajacego charakteru. (por. wyrok Trybunalu
Sprawiedliwo$ci UE z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers ).

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

szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i Swiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegélne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje
roéwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art.
102 ust. 1).

W przekonaniu Sadu, C. (...)y (...) nalezycie dowiodta swych praw i faktu wkroczenia przez K. K. (1) w sfere wylacznoSci
wynikajacg z rejestracji znakdéw towarowych, obejmujacej w szczegbdlnosci decydowanie o pierwszym wprowadzeniu
do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym (...), (...), (...) lub (...) naterytorium Unii Europejskie;j.
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 K. K. (1) uzywania wspélnotowych znakéw towarowych: stowno-
graficznego nr C. (...), stownego (...) nr C. (...), stowno-graficznego nr C. (...) i stownego (...) nr C. (...), polegajgcego
na:



a. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary
nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C. GERMANY (...)
w M. ani za jego zgoda,

b. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary
nie zostaly wprowadzone do obrotu przez powoda lub za jego zgoda, okreSlanych przez pozwanego jako ,tester”,
sdemonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek innym okresleniem wskazujacym, iz nie jest to towar
w opakowaniu, w jakim standardowo oferowany jest do sprzedazy konsumentom, a takze towar6w bez opakowania,
w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym, towaréw bez korka, a w szczegolnosci takich, na ktorych kartonowych
opakowaniach lub na flakonach umieszczono informacje o tresci: ,, nie do sprzedazy”, ,not for sale”, ,demonstration”
lub ,tester”,

c. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz skltadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, na ktérych kod
identyfikacyjny zostal zasloniety, zmodyfikowany lub z nich usuniety.

Na uwzglednienie zastuguje takze zadanie z pkt 2. pozwu, znajdujgce uzasadnienie w prawie krajowym - w art. 287
p-w.p. Sad zadecydowal jednak o ograniczeniu nakazu do zniszczenia opakowan i etykiet ze znakiem towarowym (...)
, (...), (...) lub (...),uznajac za nadmierne zadanie odnoszace sie do calych wyrobéw perfumeryjnych. Sad orzek}
o usunieciu skutkéw naruszenia, przez nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku opakowan kartonowych i etykiet opakowan szklanych perfum, wod toaletowych i
perfumowanych ze znakami towarowymi: sfowno-graficznym nr C. (...), stownym (...) nr C. (...), sfowno-graficznym
nr C. (...), stownym (...) nr C. (...),

a. ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ani
za jego zgoda,

b. ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu przez powoda ani za jego zgoda, okre$lanych jako ,tester”,
»,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek innym okresleniem wskazujgcym, iz nie jest to towar
w opakowaniu, w ktérym standardowo oferowany jest konsumentom, towaré6w bez opakowania, w opakowaniu
zastepczym, pogniecionym lub towaréw bez korka, a w szczego6lnosci takich, na ktorych kartonowych opakowaniach
lub na flakonach umieszczono informacje: ,,nie do sprzedazy”, ,,not for sale”, ,demonstration”, badz ,tester”,

c. na ktérych kod identyfikacyjny zostal zasloniety, zmodyfikowany lub z nich usuniety, a w szczego6lnosci opakowan
kartonowych i etykiet opakowan szklanych perfum, wdd toaletowych i perfumowanych ze znakami towarowymi:
stowno-graficznym nr C. (...), stownym (...) nr C. (...), stowno-graficznym nr C. (...), stownym (...) nr C. (...),

w szczegolnosci zajetych przez Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla (...) P. w W. w dniu 17/03/2015 .
w sprawie sygn. akt Km 309/15;

Zadanie z pkt 3. pozwu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia.
Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywcéw wyrobéw perfumeryjnych o bezprawnych dzialaniach
pozwanego, Sad zobowiazal pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu, przez
umieszczenie, na jego koszt, na stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, w zakladce (...), w sposob czytelny
i widoczny bezposrednio po otwarciu strony, na powierzchni co najmniej 1/3 widoku ekranu, pisanego czarng
czcionka na bialym tle, ogloszenia o tresci: ,Wyrokiem z 31.08.2015 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal K. K.
(1) prowadzacemu dzialalno$é¢ gospodarcza pod firma (...) uzywania wspdlnotowych znakéw towarowych: stowno-
graficznego nr C. (...), stownego (...) nr C. (...), stowno-graficznego nr C. (...) i stownego (...) nr C. (...), polegajacego
na:



- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary
nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C. GERMANY (...)
w M. ani za jego zgoda,

- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary
nie zostaly wprowadzone do obrotu przez powoda lub za jego zgoda, okreSlanych przez pozwanego jako ,tester”,
sdemonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek innym okresleniem wskazujacym, iz nie jest to towar
w opakowaniu, w jakim standardowo oferowany jest do sprzedazy konsumentom, a takze towar6w bez opakowania,
w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym, towaréw bez korka, a w szczegolnosci takich, na ktorych kartonowych
opakowaniach lub na flakonach umieszczono informacje o tresci: ,, nie do sprzedazy”, ,not for sale”, ,demonstration”
lub ,tester”,

- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, na ktérych kod
identyfikacyjny zostal zasloniety, zmodyfikowany lub z nich usuniety.”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogloszenia na stronie internetowej
nieprzerwanie przez miesigc.

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

W pozostalej czesci Sad oddalil powédztwo, jako nieusprawiedliwione.

O kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajgc nimi
w calosci pozwanego, poniewaz powoddka ulegla zaledwie niewielkiej czesci swych roszczen. Do
niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze
niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe i koszty nakazanego
przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Oplaty za czynnoéci adwokackie przed organami
wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z 28/09/2002 r. w sprawie oplat za
czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z
urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy
adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowia okreSlone w
rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej
wysoko$¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zl. (§ 11 ust. 1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopieni skomplikowania, a takze czas trwania postepowania, Sad uznal,
ze adekwatne do nakladu pracy pelmomocnika powodki wykonujacego zawdd adwokata jest wynagrodzenie
w minimalnej wysoko$ci. W rozliczeniu Sad uwzglednil oplate od pozwu (10.000 zl) i wniosku o udzielenie
zabezpieczenia (400 z1), koszty zastepstwa procesowego w sprawie w tej sprawie (1.680+17 z}) i w sprawie o udzielenie
zabezpieczenia takze w postepowaniu odwolawczym (840+420+17 z}).

Z.(...)
8/09/2015r.

SSO B. Piwowarska



