Sygn. akt XXII GWzt 4/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 27 lipca 2009 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy  SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Inga Jaroszuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2009 r.
sprawy z powddztwa C GmbH w M (Niemcy)
przeciwko S Sp. z 0.0. w W

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej bezprawnego uzywania slowno-graficznego znaku towarowego

DAVIDOFF

, zarejestrowanego w trybie rejestracji miedzynarodo-
wej pod nr IR 876874, to jest przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub
magazynowania :

a. wyrobow perfumeryjnych, ktére wczesniej nie zostaly wprowadzone do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgoda,
b. wyrobow perfumeryjnych, z ktérych usuniete zostaly kody produkcyjne, lub na
ktérych kody takie zostaty przerobione bez zgody uprawnionego;
2. W pozostalej czesci powodztwo oddala;
3. zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 4.697 (cztery tysigce szeséset

dziewiecdziesiat siedem) ztotych, tytulem zwrotu kosztéw procesu.



Sygn. akt XXII GWzt 4/09

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 III 2009 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXIIGWo 5/09,
doreczonym wnioskodawcy w dniu 6 IV 2009 r., Sad udzielit C GmbH w M zabezpieczenia jego

roszczen przez zakazanie S Sp. z 0.0. w W - na czas trwania procesu :

/

<> oferowania oraz wprowadzania do obrotu pod znakiem DAVIDOFF, wyrobéw perfume-
ryjnych lub kosmetycznych, ktore nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu we

Wspolnocie Europejskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda,

7
0.0

oferowania oraz wprowadzania do obrotu pod znakiem DAVIDOFF wyrobéw perfume-
ryjnych lub kosmetycznych, z ktorych usunieto kody produkceyjne lub je przerobiono;

Sad wyznaczyl wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie wzgledem S Sp. z 0.0. w W
powodztwa o zakazanie dziatan stanowiacych naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego

DAVIDOFF - IR 8768734.

171V 2009 r. C GmbH w M wniést o :

1. zakazanie S Sp. z 0.0. w W uzywania stowno-graficznego znaku towarowego DAVIDOFF,
zarejestrowanego w trybie rejestracji miedzynarodowej pod nr IR 876874, ze wskazaniem Unii
Europejskiej jako obszaru ochrony dla oznaczania towarow z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej,
m.in. perfum, wod toaletowych oraz kosmetykow, a w szczegdlnosci o zakazanie pozwanej
przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich towaréw;

2. zakazanie pozwanej uzywania znaku towarowego DAVIDOFF w odniesieniu do wyrobow
perfumeryjnych/kosmetycznych, z ktorych usuniete/przerobione zostaly kody produkcyjne, w
szczegolnosci przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich
towarow,

3. opublikowanie wydanego w sprawie orzeczenia w sposéb i w zakresie przez sad okreslony,

4. zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach powodd wyjasnil, ze spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa nie-
mieckiego C GmbH z siedziba w M jest wylacznym licencjobiorca znakéw towarowych,
zarejestrowanych na rzecz szwajcarskiej spotki Z S.A. z siedzibg we F dla towaréow z klasy 3
klasyfikacji nicejskiej, uprawnionym do wszelkich form uzywania znakow towarowych, a w
szczegolnosci do produkeji oraz dystrybucji na calym $wiecie wyrobéw perfumeryjnych i

kosmetycznych opatrzonych znakami towarowymi DAVIDOFF. Powdd wuzyskal zgode



uprawnionego na dochodzenie we wlasnym imieniu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw
wylacznych do znaku towarowego DAVIDOFF IR 876874.

Powod wyjasnil, Ze zgodnie z przepisami Dyrektywy Rady 76/768 EWG z 27 VIl 1976 r. w
sprawie zblizenia ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do wyrobow kosme-
tycznych, umieszcza na kazdym produkcie ze znakiem towarowym DAVIDOFF sze$ciocyfrowy
kod produkcyjny / numer partii. Umozliwia to identyfikacje produktéw, wycofanie z rynku
produktéw wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znakow towarowych oraz naruszen
zwigzanych z niedozwolonym importem réwnoleglym. Niektdre z produktow linii perfumeryjnej
DAVIDOFF cieszace si¢ znaczng popularnoscia wérod klientéw, s oznaczane indywidualnymi
kodami ztozonymi z 10 cyfr poprzedzonych kombinacja literowo-cyfrowa, umieszczanymi na
tekturowym opakowaniu, a niekiedy takze na spodzie szklanej buteleczki. Ma to miejsce w

odniesieniu do wéd toaletowych DAVIDOFF Cool Water.

C zarzucil pozwanej naruszanie znaku towarowego DAVIDOFF. Wskazal, ze S i/lub jej
kontrahenci usuwajg i/lub przerabiaja numery produkcyjne z towaréw ze znakami DAVIDOFF w
celu ukrycia niedozwolonego przywozu towarow, bez zgody uprawnionego, spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Dystrybucja produktéw perfumeryjnych ze znakiem towarowym
DAVIDOFF prowadzona jest systemowo, przy zastosowaniu jednolitego wzorca umownego,
zawierajacego ograniczenia terytorialne. Umowa zakazuje dystrybutorom dziatajacym na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nabywania towaréw od dystrybutorow spoza EOG i
sprzedazy towarow ze znakiem towarowym DAVIDOFF takim dystrybutorom.

Powod zarzucit pozwanej naruszanie przystugujacych mu praw. Wyjasnil, ze w jednej z
placowek S zakupiono produkt DAVIDOFF Cool Water Woman opatrzony oryginalnym
numerem identyfikacyjnym B7 1431298685. Jak ustalono, ze produkt ten zostal sprzedany spotce
Coty Middle East w Dubaju w czerwcu 2007 r. Wezwana do zaniechania naruszen praw
wylacznych, pozwana zapewnila, Ze intencjq jej nie byto naruszanie praw do znakow towarowych,
wyrazajac wole wyjasnienia sprawy. Odmowita jednak udostepnienia powodowi danych
dystrybutora, ktéry dostarczyt Spotce kwestionowany towar.

W lutym 2009 r. powdd otrzymat informacje, ze w jednej z placowek pozwanej zakupiono
produkty z serii DAVIDOFF Cool Water Woman, na ktérych przerobiony zostat indywi-
dualizujacy kod produkcyjny. W miejsce kodu 10-o cyfrowego naniesiony zostat kod 5-o cyfrowy
poprzedzony kombinacja cyfrowo-literowa. Ponadto, w dniu 19 III 2009 r. pelnomocnik powoda
nabyl w placéwce pozwanej, w Warszawie przy ul. Zlotej 59 produkt z serii DAVIDOFF Cool
Water Woman 5oml, z ktérego kod zostat calkowicie usuniety. Stwierdzil takze, iz kod
produkcyjny zostat usuniety ze wszystkich znajdujacych sie w tym dniu w sklepie S w Centrum
Handlowym Ztote Tarasy w Warszawie. Nadto z kazdego z opakowan tych produktow zdjeta

zostala blyszczaca, przezroczysta folia, w ktora kazdy pojedynczy egzemplarz produktu ze



znakiem DAVIDOFF pakowany jest przez producenta. Podobne fakty mialy tam miejsce 17 III
2009 1. Pelnomocnik powoda stwierdzit woéwczas usuniecie kodu przez przepakowanie produktu

DAVIDOFF Cool Water Woman 100 ml

C GmbH zarzucil, Ze pozwana lub jej dostawcy sprowadzaja jego produkty spoza EOG, bez
zgody uprawnionego. Aby ukry¢ fakt niedozwolonego przywozu usuwaja lub przerabiaja kody

produkcyjne nakladane na produkty oznaczane znakiem towarowym DAVIDOFF.

Jako podstawe prawna roszczen powdd wskazal przepisy Rozporzadzenia Rady (WE) nr
40/94 z dnia 20 XII 1994 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz art. 287 ust. 2 ustawy
z dnia 30 VI 2000 1. Prawo wlasnosci przemystowej. Zaprzeczyt aby w przypadku
zakwestionowanych towaréw nastgpilo wyczerpanie prawa do znaku towarowego na skutek
wprowadzenia ich do obrotu na obszarze EOG przez uprawnionego lub za jego zgoda. Powdd
moze zatem skutecznie zada¢ zakazania pozwanej uzywania znaku towarowego DAVIDOFF dla
oznaczania wyrobow perfumeryjnych przywozonych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu
przez S bez zgody uprawnionego.

Niezaleznie od tego, czy nastapilo wyczerpanie prawa do znaku towarowego w
odniesieniu do produktow z ktérych pozwana usunetfa lub przerobita kody produkcyjne, C moze
zada¢ zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do tych towarow, gdy istniejg uzasadnione
przyczyny sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami, w szczegolnosci jezeli stan towarow
ulegnie zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu, jak ma to miejsce w przypadku

usuniecia lub przerobienia znakdéw identyfikacyjnych oraz usuniecia blyszczacej przezroczystej

folii. (k.1-92, 93-94)

Odpowiadajac na pozew S Sp. z 0.0. w W wniosla o oddalenie powddztwa i

zasadzenie na jej rzecz kosztow procesu.

Whiosla o utajnienie materiatow, ktore mialy by¢ przedstawione Sadowi do wgladu na
rozprawie w pelnej wersji: oswiadczenia dostawcy pozwanej, faktur potwierdzajacych zakup
spornych towaréow u autoryzowanych dystrybutoréw powoda na terenie EOG.

Zarzucila, ze powdd nie ma legitymacji czynnej do wystepowania o ochrone praw wytacz-
nych do znaku towarowego DAVIDOFF. Umowa licencji, na ktorg sie powoluje zostala zawarta w
1992 1. a zatem przed nabyciem prawa z rejestracji przez Z S.A. w 2005 1. Skoro powod nie jest
licencjobiorca, zgoda wyrazona przez Z jest bezprzedmiotowa i nie moze stanowi¢ upowaznienia
do wystapienia z powodztwem w niniejszej sprawie. Wedlug pozwanej, brak legitymacji czynnej
uzasadnia odrzucenie pozwu (k.107) lub oddalenie powodztwa (k.179).

W przekonaniu pozwanej, pomimo cigzacego na nim obowiazku (art. 6 k.c.), powod nie

zaoferowat dowoddw pozwalajacych na ustalenie, ze doszlo do naruszenia praw wylacznych do



znaku towarowego DAVIDOFF. Zadanie oparte na art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia jest wiec
catkowicie bezpodstawne.

Nie stanowi naruszenia praw wylacznych powoda ewentualne, nieudowodnione, ofero-
wanie i wprowadzanie do obrotu pod tym znakiem, wyrobdéw perfumeryjnych lub kosmetycz-
nych, ktore nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu w EOG przez powoda lub za jego
zgoda. C nie wykazal, ze kody produkcyjne umieszczone przez niego na opakowaniu
zakwestionowanego przez niego towaru wskazuja, iz zostal on wprowadzony do obrotu poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie dowodzg tego, ani list elektroniczny, ani rzekoma

umowa dystrybucyjna.

Pozwana, wbrew twierdzeniom powoda, podjeta z nim wspodtprace w celu wyjasnienia
spornej sytuacji i uzyskala od swoich dostawcow, a nastepnie przekazala uprawnionemu
informacje, ze sporny towar wprowadzono na obszar EOG zgodnie z prawem. Wskazuja na to
jednoznacznie materiaty zalaczone do pozwu, a takze kopia oswiadczenia powoda z 18 V 2009 r.,
zanonimizowana kopia o$wiadczenia dostawcy, zanonimizowane kopie faktur potwierdzajacych
zakup spornych towaréw u autoryzowanych dystrybutoréw powoda na terenie EOG.
dostawcéw wiedzy, wprowadzone do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego za
jego zgoda. Zatem zostaly spetnione przestanki wyczerpania prawa z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego. Skoro kwestionowane towary s3a oryginalne i zostaly niewatpliwie
wyprodukowane we Frangji, a wiec w kraju ktory bez watpienia nalezy do EOG, na licencji Z, tam
musiano dokona¢ pierwszego obrotu i tam powodd wyzbyl sie fizycznego wladztwa nad tymi
towarami. Utrata kontroli umozliwia ich dalsza, swobodng cyrkulacje. Powdd, sprzedajac te
towary, wyprodukowane na terenie EOG jakiemukolwiek podmiotowi, wyzbywajac sie
faktycznego wladztwa nad nimi we Francji, wyczerpat swoje prawa wynikajace z rejestracji znaku

towarowego DAVIDOFF IR-876874.

Za bezzasadne uznala twierdzenie powoda, iz w niniejszej sprawie istniejg przestanki
zastosowania art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia, zgodnie z ktérym nie nastepuje wyczerpanie prawa z
rejestracji znaku towarowego, gdy istnieja uzasadnione przyczyny sprzeciwu wlasciciela wobec
dalszego obrotu towarami, w szczegdlnosci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po
ich wprowadzeniu do obrotu. Powdd nie przedstawit bowiem zadnych dowodéw potwierdzaja-
cych t3 okolicznos¢. Nie stanowig takich zmian ewentualne, niewykazane przez powoda, usunie-
cie folii zewnetrznej, czy zmiany dotyczace przedstawienia kodu produkcyjnego. W opinii poz-
wanej, bezpodstawne zastoniecie dotychczasowych koddw, a nawet nieudokumentowane usuwa-
nie przezroczystej folii nie stanowi naruszenia, nieudowodnionej, renomy znaku DAVIDOFF.
Pozwana zakwestionowala tez zadanie opublikowania wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia.

(k.105-150)



Sad ustalil, ze :

Z S.A. z siedziba we F stuzy prawo wylaczne do stowno-graficznego znaku towarowego

DAVIDOFF

zarejestrowanego 7 XI 2005 r. w trybie rejestracji miedzynarodowej pod nr IR 876874, ze
wskazaniem Unii Europejskiej jako obszaru ochrony dla oznaczania towaréw z klasy 3. klasyfi-
kacji nicejskiej, m.in. perfum, wdd toaletowych oraz kosmetykow. (bezsporne - tak tez

$wiadectwo rejestracji WIPO k.33-36, wydruk z bazy danych OHIM k.37-40)

C GmbH z siedzibg w M jest wylacznym licencjo-biorca znakéw towarowych,
zarejestrowanych na rzecz Z S.A. dla towaréw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, uprawnionym do
wszelkich form uzywania znakow towarowych, w szczegoélnosci do produkgji oraz dystrybucji na
calym $wiecie wyrobow perfumeryjnych i kosmetycznych opatrzonych znakami DAVIDOFF.
Powod uzyskat zgode uprawnionego na dochodzenie we wlasnym imieniu roszczen zwigzanych z
naruszaniem praw wylacznych do znaku towarowego DAVIDOFF. (dowdd : oswiadczenie

uprawnionego z 13 III 2009 r. k.41-43, wypis z rejestru handlowego dot. Z S.A. k.44-47)

Dystrybucja produktéw perfumeryjnych ze znakiem towarowym DAVIDOFF prowa-
dzona jest przy zastosowaniu jednolitego wzorca umownego, zawierajacego ograniczenia teryto-
rialne. Umowa zakazuje dystrybutorom dziatajacym na terenie Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego nabywania towaréw od dystrybutoréw spoza EOG i sprzedazy towaréw ze znakiem
towarowym DAVIDOFF takim dystrybutorom. (bezsporne - tak tez wzor umowy dystrybucyjnej
k.48-63)

Powod umieszcza na kazdym produkcie ze znakiem towarowym DAVIDOFF szescio-
cyfrowy kod produkcyjny / numer partii. Umozliwia to identyfikacje produktéw, wycofanie
produktéw wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znakow towarowych oraz naruszen
zwigzanych z niedozwolonym importem rownoleglym. Niektdre z produktow linii perfumeryjnej
Davidoff, cieszace sie znaczna popularnoscia wsrod klientéw, s3 oznaczane kodami indywidua-
alnymi, umieszczanymi na tekturowym opakowaniu, a niekiedy takze na spodzie szklanej
buteleczki, zlozonymi z 10 cyfr poprzedzonych kombinacja literowo-cyfrowa. Ma to miejsce w

odniesieniu do wod toaletowych DAVIDOFF Cool Water. (bezsporne)

Powod stwierdzil fakty naruszenia praw do znaku towarowego DAVIDOFF. W jednej z
placowek S zakupiono produkt DAVIDOFF Cool Water Woman opatrzony oryginalnym
numerem identyfikacyjnym B7 1431298685. Powdd ustalil, ze produkt ten zostal sprzedany spolce
Coty Middle East FZCO w Dubaju w czerwcu 2007 1. S oferuje ponadto do sprzedazy oryginalne

produkty opatrzone znakiem towarowym DAVIDOFF, z ktorych usuniete zostaty lub przerobione



numery produkcyjne w celu ukrycia niedozwolonego przywozu towaréw, bez zgody
uprawnionego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowod : fotografia opakowania
kwestionowanego produktu k.67, faktura z 11 VII 2008 r. k.68, listy elektroniczne k.64-66, k.77-81)

W lutym 2009 r. powdd otrzymat informacje, ze w jednej z placéwek pozwanej zakupiono
produkty z serii DAVIDOFF Cool Water Woman, na ktorych przerobiony zostat
indywidualizujacy kod produkcyjny. W miejsce kodu 10-o0 cyfrowego naniesiony zostat kod 5-o
cyfrowy poprzedzony kombinacja cyfrowo-literowa. W dniu 19 III 2009 r. pelnomocnik powoda
nabyt w placowce pozwanej, w Warszawie przy ul. Zlotej 59 produkt z serii DAVIDOFF Cool
Water Woman s5oml, z ktérego kod zostal catkowicie usuniety. Kod produkcyjny zostat tez
usuniety ze wszystkich znajdujacych sie w tym dniu w sklepie S w Centrum Handlowym Zfote
Tarasy w Warszawie. Ponadto z kazdego z opakowan tych produktéw zdjeta zostala blyszczaca,
przezroczysta folia, w ktora kazdy pojedynczy egzemplarz produktu ze znakiem Davidoff
pakowany jest przez producenta. Podobne fakty miaty tam miejsce 17 Il 2009 r. Pelnomocnik
powoda stwierdzil usuniecie kodu przez przepakowanie produktu DAVIDOFF Cool Water
Woman 100 ml. (dowdd : fotografie opakowan kwestionowanych produktéw k.82, 84, 86, 87,

faktury k. 83, 85)

Wezwana do zaniechania naruszen praw wylacznych, pozwana zapewnita, ze intencja jej
nie bylo naruszanie praw do znakow towarowych, wyrazajac wole wyjasnienia sprawy. Odmowita
jednak udostepnienia powodowi danych dystrybutora, ktéry dostarczyt Spolce kwestionowany

towar. (bezsporne - tak tez korespondencja stron k.69-76)

Brak dowodu wprowadzenia zakwestionowanych produktéow na terytorium Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego wskazuje, ze pozwana lub jej dostawcy sprowadzaja jego pro-
dukty spoza EOG bez zgody uprawnionego. Aby ukry¢ fakt niedozwolonego przywozu usuwaja
lub przerabiajg kody produkcyjne nakladane na produkty oznaczane znakiem towarowym
DAVIDOFF. W konsekwencji, powdd moze skutecznie zada¢ zakazania pozwanej uzywania
znaku towarowego DAVIDOFF dla oznaczania wyrobéw perfumeryjnych przywozonych,

oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez S bez zgody uprawnionego.

Powyizsze okolicznosci ustalone zostaly przez Sad w oparciu o zgromadzony w
sprawie material dowodowy. Ztozyly sie nann dokumenty urzedowe i prywatne, a takze dowody
rzeczowe (opakowania zakwestionowanych produktéw) i ich fotografie. Sad uwzglednit takze
odmowe pozwanej udzielenia informacji dotyczacych pochodzenia oferowanych przez nia
towarow, do czego S zostala zobowigzana przez Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych postanowieniem wydanym w dniu 18 V 2009 r. w sprawie sygn. akt

XXIIGWo 6/09.



Pozwana nie kwestionowala istnienia i tresci praw Z S.A. we F do znaku towarowego
DAVIDOFF, do ktérego ochrony na terenie Wspodlnoty Europejskiej znajdujq zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (wersja ujednolicona). Zaprzeczajac legitymacje czynng C GmbH w M
zarzucila powoddce nieudowodnienie, Ze jest ona uprawniona z tytutlu licencji wylaczne;j.
Stwierdzilta, ze powotana przez Z S.A. umowa z 1992 r. nie moze stanowi¢ zroédla uprawnien w

odniesieniu do znaku towarowego zarejestrowanego w 2005 T.

Sad nie podziela zastrzezen S. Zglaszajac zarzut, pozwana nie przedstawia zadnych
argumentow majacych oparcie w przepisach prawa, nalezy przy tym pamietaé, ze mamy tu do
czynienia ze spotkami praw szwajcarskiego i niemieckiego. Przepisy prawa wspolnotowego nie
formutuja zadnych wymogow dotyczacych formy umowy licencyjnej, nie nakladaja na
uprawnionego obowigzku dokonania wpisu do rejestru OHIM. W przekonaniu Sadu, dla
ustalenia, ze C jest licencjobiorca wylacznym i ze uzyskat zgode, o ktérej mowa w art. 22 ust. 3

Rozporzadzenia, decydujace znaczenie ma o$wiadczenie uprawnionego Z S.A.

Podnoszac zarzut nieudowodnienia faktu naruszenia praw z rejestracji znaku towaro-
wego DAVIDOFF pozwana odwotuje sie do zasady okreslonej w art. 6 k.c. Jej zastosowanie w tym
postepowaniu nie moze budzi¢ zadnych watpliwosci. Sad inaczej jednak ocenit wartos¢ dowodow
zaoferowanych przez C, uznajac, ze sa one wystarczajace dla poczynienia ustalen faktycznych

zgodnych z twierdzeniami powoda.

Nalezy podkresli¢, ze wniesienie pozwu w niniejszej sprawie zostatlo poprzedzone wysta-
pieniem przez C z wnioskiem o zobowigzanie S do udzielenia informacji dotyczacych
pochodzenia zakwestionowanych towaréw. Postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt
XXIIGWo 6/09 w dniu 18 V 2009 1. Sad zobowigzal pozwang m.in. do udzielenia informacji o
zrodle pochodzenia :

1. wyrobu perfumeryjnego w postaci wody toaletowej Davidoff Cool Water o pojemnosci 50 ml,
oznaczonego kodem produkcyjnym B7 1431298685, przez wskazanie firmy (nazwy) oraz
adresu dostawcy tego towaru, wskazanie ilosci otrzymanych i/lub zamoéwionych od tego
dostawcy towaréw ze znakiem DAVIDOFF,

2. wyrobow ze znakiem DAVIDOFF, na ktérych przerobiono/z ktérych usunieto kody
produkcyjne, przez wskazanie nazw/firm oraz adreséw dostawcow takich towaréw, wskazanie

ilosci nabytych od tych dostawcéw towaréw ze znakiem DAVIDOFF.

Zobowiazania tego S dotychczas nie wykonata. Nalezato zatem uzna¢, zgodnie z art. 233 §
2 k.p.c., ze pozwana czyni przeszkody w przeprowadzeniu dowodu, ktéry pozwolitby na ustalenie
w sposdb niewatpliwy, czy zakwestionowane towary zostaly wprowadzone do obrotu na

terytorium EOG przez powoda lub za jego zgoda. Brak koniecznych informacji i dokumentow
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(umow, faktur zakupu), wywolany odmowa pozwanej wykonania postanowienia z 18 V 2009 r.
oraz cofnieciem wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentéw zgloszonego w tym
postepowaniu, stanowit podstawe do uznania przez Sad zasadno$ci zarzutu powoda, Ze pozwana
oferuje do sprzedazy towary, ktére uprzednio nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG przez C lub za jego zgoda, co stanowi o naruszeniu praw wylacznych na znak towarowy
DAVIDOFF. Przekonuja do tego inne okolicznosci ustalone przez Sad w niniejszym
postepowaniu. (art. 231 k.p.c.) Powolywanie sie na tajemnice przedsiebiorstwa jest

nieuzasadnione, catkowicie neguje bowiem idee art. 286" p.w.p.

Nalezy przy tym stwierdzi¢, ze zasada rozktadu ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c. nie
moze mie¢ zastosowania w odniesieniu do negacji faktu. Nie mozna zasadnie naktada¢ na powoda
obowigzku udowodnienia, ze kwestionowane przezen towary, z ktorych usunieto kody
identyfikacyjne lub kody takie przerobiono, nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG przez C lub za jego zgoda. Powdd w istocie nie ma zadnej realnej mozliwosci udowodnienia
takiej okolicznos$ci, ktorg powinna dowodnie wykaza¢ pozwana, zwalczajac zarzut naruszenia

praw wylacznych.

Powod przedstawit obszerne wyjasnienia dotyczace systemu sprzedazy oraz oznaczania
oferowanych przezen towardw opatrzonych znakiem towarowym DAVIDOFF. Niezrozumiate jest
zaprzeczanie wartosci dowodowej wzorca umownego i pisma zawierajacego wyjasnienie sposobu
kodowania produktéw przez pozwang, ktdra réwnoczesnie nie przeczy, ze taki system dystrybucji
i oznaczania towardw istnieje. Twierdzenia powoda w tym zakresie, Sad przyjat jako podstawe

swych ustalen. (art. 230 k.p.c.)

Zgromadzony w sprawie material dowodowy pozwolit na ustalenie, ze oferowane przez
pozwang towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez C lub za jego
zgoda. Nalezalo zatem pomingé¢, jako nie majace znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy (a
contrario art. 2277 k.p.c.), twierdzenia stron odnoszace sie do importu rownoleglego i renomy

znaku towarowego DAVIDOFF.

W odniesieniu do zakwestionowanego produktu, na ktorego opakowaniu jest oryginalny
kod identyfikacyjny, nalezalo stwierdzi¢, ze istotnie, jak wyjasnia powdd, a czego pozwana nie
zaprzecza, zostal on wyprodukowany we Francji i zbyty poza Europejskim Obszarem Gospodar-
czym - do Zjednoczonych Emiratéw Arabskich. Co do tego zarzutu, pozwana nie kwestionuje
okolicznosci faktycznych, przedstawiajac jedynie wlasne rozumienie pojecia wyczerpania prawa

do znaku towarowego, co jest bez znaczenia dla oceny dowoddw.

Sad zwazyl co nastepuje :



Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w
sprawie wspélnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposdb catosciowy kwestie zwigzane
ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towaréw lub ustug, w szczegolnosci 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 wiekszos$ci, stanowia one powtodrzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L4o0 str.1) Implementujaca ja
ustawa Prawo wilasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania Rozporzadzenia, w szczegolnosci zas, w tym zakresie w jakim

odsyla ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje on ten sam skutek w
calej Wspolnocie; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspdlnoty. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje sie
poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktéra jest
skuteczna na terenie Wspolnoty, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgloszenia (z mozliwo$cig
przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego s3 skuteczne wobec

0s0b trzecich z dniem publikagji. (art. g ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 usta Rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie.

Wspdlnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, facznie z nazwiskami, rysunkow,

liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja

odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towarow lub ustlug innych

przedsiebiorstw. (art.4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsu-

mentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odroznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub
ustugi od towardw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)
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Zgodnie z art. 22 Rozporzadzenia, wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektdrych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten jest zarejestrowany w catej Wspolnocie lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylaczna lub
niewylaczna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystapi¢ z powodztwem o naruszenie wylacznie za zgoda uprawnionego. Jednakze licencjo-biorca
wylaczny moze wszczac¢ takie postepowanie, jezeli uprawniony, po otrzymaniu oficjalnego

wezwania, nie wytacza sam we wlasciwym terminie powddztwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne do
zakazania wszystkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym
m.in. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towarow
identycznych z tymi, dla ktdrych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (art.g
ust.1a) Wylacznie uprawniony lub osoba dysponujaca jego zgoda moze uzywaé znaku towarowego
na catym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczegdlnosci :

v' umieszczac oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

v' oferowaé towary, wprowadza¢ je do obrotu lub je magazynowa¢ w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowac i $wiadczy¢ ustugi pod tym oznaczeniem,

V' przywozic¢ lub wywozi¢ towary pod takim oznaczeniem,

v' uzywac oznaczenia w dokumentach handlowych w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Przepis art. 13 ust. 1, regulujacy kwestie wyczerpania praw przyznanych przez
wspolnotowy znak towarowy, stanowi, ze nie uprawnia on jednak wiasciciela do zakazania jego
uzywania w odniesieniu do towarow, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Wspdlnoty pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda.

Pojecie wprowadzenia do obrotu budzi wiele kontrowersji w orzecznictwie i literaturze
przedmiotu. Na uzytek tego procesu, abstrahujagc od problematyki umoéw miedzynarodowej
sprzedazy towarow, w szczegolnosci regulacji Konwencji wiedenskiej z 11 IV 1980 r., ktorej
stronami s3 zarowno Niemcy, Szwajcaria, jak i Francja, wystarczy stwierdzi¢, ze nie nastapito
wyczerpanie praw z rejestracji znaku towarowego DAVIDOFF, ktérym opatrzony zostal produkt
wytworzony przez powoda we Francji i zbyty do Zjednoczonych Emiratéow Arabskich. Wywody
pelnomocnika pozwanej przedstawione w odpowiedzi na pozew catkowicie abstrahuja od
regulacji prawnych, a jego koncepcja w istocie prowadzi do pozbawienia znakéw towarowych

naleznej im ochrony.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1a, uprawniony z rejestracji moze zakaza¢ osobom trzecim

uzywania w_obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towaro-
wym dla towarédw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspolnotowy znak towarowy jest

zarejestrowany. Zakaz ten ma charakter zbiezny ze wzgledng podstawa odmowy rejestracji
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wskazang w art. 8 ust.1a, stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne
znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie , co do zasady, do

identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug.

Kwestie te byly takze przedmiotem oceny na gruncie przepisow powolywanej wyzej
Dyrektywy. Sad pragnie podkresli¢, ze poglady ETS i Sadu Pierwszej Instancji cechuje w tym
zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach powolywane s3 tezy wczes-
niejszych wyrokow i opinii, do ktorych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia

naruszenia prawa z rejestracji wspdolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena podobienstwa czy identycznosci znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace i
dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia
okreslonego kregu odbiorcéw, sa one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r.

w sprawie T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta rdéznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech

znakow i ich catosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie

uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w

sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Przy ustalaniu identycznosci towarow lub ustug nalezy sie kierowa¢ w pierwszym rzedzie
ich przynaleznoscig do tych samych klas towaréw lub ustug wedtug klasyfikacji nicejskiej. (por.
tez : Michat Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego
znaku dla identycznych towaréw (w swietle prawa wspélnotowego). Europejski Przeglad Sadowy

11/2005 8.34-41)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéow, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym

poziom uwagi konsumentow moze sie roznie ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii przedmio-
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towych towarow lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik

Meyer iz 6V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso)

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspdélnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1a art. 9 Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten
stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci, nastepujace dzialania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

c. przywodz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejq szczegélne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie
z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
(art. 102 ust.1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki
ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do
ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie

okreslonym przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformulowanie - chyba ze istniejq szczegolne powody zaniechania — uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankgji 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, ktory dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdlne powody i wykaza¢ ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z

rejestracji.

W niniejszej sprawie Sad uznal, ze wystepujac na droge sagdowa C GmbH w M, tak jak
byt do tego zobowiagzany art. 479" § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawit twierdzenia i dowody, z

ktorych wynikaty :

<> prawo Z S.A. we F z rejestracji znaku towarowego DAVIDOFF,
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» zgoda udzielona C GmbH, jako licencjobiorcy wylacznemu do wystepowania na droge
sadowa w sprawie o naruszenie,

w» oferowanie przez S Sp. z 0.0. w W towarow, identycznych z tymi dla ktorych znak
towarowy DAVIDOFF jest zarejestrowany (wody toaletowe) w opakowaniach z
identycznymi oznaczeniami DAVIDOFF,

o niewyczerpanie praw do znaku towarowego DAVIDOFF w odniesieniu do zakwestio-

nowanych towarow,

moze zatem skutecznie zada¢ ochrony, powotujac sie na przepis art. g ust. 1a Rozporzadzenia.

Uznajac za dowiedziony fakt naruszenia praw powoda Sad Wspdlnotowych Znakow
Towarowych zadecydowat o zastosowaniu srodkéw majacych usunaé jego skutki i zapobiec mu na
przysztos¢, Sad uznal, ze zasadne sa zadania C odnoszace sie do zakazania S Sp. z 0.0. w W

bezprawnego uzywania stowno-graficznego znaku towarowego

DAVIDOFF

, zarejestrowanego w trybie rejestracji miedzynarodowej pod
nr IR 876874, to jest przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania:
c. wyrobéw perfumeryjnych, ktore wczesniej nie zostaly wprowadzone do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgoda,
d. wyrobéw perfumeryjnych, z ktorych usuniete zostaly kody produkcyjne, lub na ktorych
kody takie zostaly przerobione bez zgody uprawnionego. (art. 102 ust. 1w zw. z art. 9 ust. 2 b

Rozporzadzenia)

Tres$¢ natozonych na pozwana zakazow wynika wprost ze sposobu dziatania, stanowiacego
naruszenie praw do znaku towarowego DAVIDOFF. W tym miejscu nalezy wyjasni¢, ze usuwanie
kodow produkcyjnych lub ich przerabianie nie jest sankcjonowane przez prawo wspolnotowe, z
wyjatkiem unormowania art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia. W tym przypadku jednak usuwanie i
przerabianie numerow identyfikacyjnych wiaze sie $cisle z nieuprawnionym wprowadzaniem do
obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym towaréw opatrzonych znakiem towarowym

DAVIDOFF, co stanowi niewatpliwe naruszenie prawa z rejestracji.

Sad uznal, ze brak podstaw do zakazania S uzywania znaku towarowego DAVIDOFF, w
odniesieniu do innych niz wyroby perfumeryjne kosmetykéw, powdd bowiem nie udowodnit
faktu naruszenia, ani istnienia grozby naruszenia przez pozwang praw z rejestracji w tym
zakresie. Stwierdzone fakty dotycza wylacznie wyrobdw perfumeryjnych. W tej czesci powoddztwo

podlega¢ musiato oddaleniu. (a contrario art. 102 Rozporzadzenia)

Sad oddalit takze powodztwo w zakresie zadania opublikowania wydanego w sprawie

orzeczenia. Sad uznat za stuszne zarzuty pozwanej, ze powod catkowicie zaniechat wykazania, ze
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konkretnych okolicznosciach niniejszej sprawy, zastosowanie sankcji z art. 287 ust. 2 w zw. z art.

296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczajac sie do zgtoszenia zadania.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w catosci

pozwanego, poniewaz powod ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

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 oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o

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

Oplaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez

radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego 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 zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne
okres$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(8 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840

z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy prawnego bedzie
wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci. (2x840 zt + 17 zl, tytulem optaty skarbowej od

pelnomocnictwa)
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