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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 31 maja 2010 T.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Tomasz Migut

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2010 r.
sprawy z powddztwa C (poprzednio C) GmbH w Mogungji
przeciwko W

prowadzacemu dzialalnos¢ gospodarcza pod firma P w Gdansku

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakow towarowych

utrzymuje w mocy - w calosci - wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 4 stycznia 2010 r.



Sygn. akt XXII GWzt 18/09

UZASADNIENIE

W dniu 20 XI 2009 1. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia prawa niemieckiego C

GmbH (obecnie C) z siedzibg w Moguncji wniosta o :

1. zakazanie W prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma P w Gdansku uzywania
stowno-graficznego znaku towarowego DAVIDOFF, zarejestrowanego w trybie rejestracji
miedzynarodowej pod numerem IR 876874 z wyznaczeniem Wspdlnoty Europejskiej jako
jednego z obszaréw ochrony, m.in. dla oznaczania towaréw w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (w
tym perfum, wdd toaletowych oraz kosmetykow), w odniesieniu do wyrobow perfumeryjnych,
ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu we Wspodlnocie Europejskiej pod tym znakiem
towarowym przez powoda lub za jego zgoda, w szczegolnosci zakazanie pozwanemu przywozu,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich towarow;

2. zakazanie pozwanemu uzywania slownego wspdlnotowego znaku towarowego JOOP!,
zarejestrowanego pod numerem CTM-002786713 dla towarow w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej
(w tym wyrobéw perfumeryjnych), w odniesieniu do wyrobéw perfumeryjnych, ktére nie
zostaly wprowadzone do obrotu we Wspolnocie Europejskiej pod tym znakiem towarowym
przez powoda lub za jego zgoda, w szczegdlnosci zakazanie przywozu, oferowania,
wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich towardéw;

3. zakazanie pozwanemu uzywania znakow towarowych DAVIDOFF oraz JOOP! w odniesieniu
do wyrobéw perfumeryjnych, z ktérych usuniete/przerobione zostaly kody produkcyjne, w
szczegblnosci przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich
towarow;

4. zobowigzanie W do opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia na stronie internetowej

www.perfumart.pl - w formie widocznego ogloszenia, pojawiajacego sie tuz po otwarciu strony

www.perfumart.pl przez okres kolejnych 60 dni kalendarzowych - w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie orzeczenia, z upowaznieniem powddki do zastepczego dokonania
publikacji wyroku na koszt pozwanego, jesli ten nie wykona swego obowigzku w zakreslonym

terminie.

W motywach powodka wyjasnita, ze jest wylacznym licencjobiorca znakéw towarowych
zarejestrowanych przez Zino Davidoff S.A. dla towarow w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej,
uprawnionym do wszelkich form uzywania znakdw, w szczegdlnosci do produkgji i dystrybucji na
calym s$wiecie wyroboéw perfumeryjnych i kosmetycznych opatrzonych znakami DAVIDOFF.

Uprawnienie obejmuje stowno graficzny znak towarowy DAVIDOFF (IR 876874) oraz stowny



wspdlnotowy znak towarowy JOOP! (CTM 002786713). Powoddka dysponuje, wymagang art. 22 ust.
3 Rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wspélnotowych znakéw towarowych, zgoda Zino Davidoff
S.A. na bezposrednie wytaczanie powodztw zwigzanych z naruszeniem jego praw wylacznych.
Zgodnie z regulacjami dyrektywy Rady 76/768 EWG z 27 VII 1976 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do wyrobow kosmetycznych, powddka
umieszcza na kazdym produkcie opatrzonym znakami towarowymi DAVIDOFF i JOOP!,
wprowadzanym do obrotu na rynek Wspdlnoty Europejskiej, kod produkcyjny/numer partii.
Wybrane linie wyrobéw perfumeryjnych opatrzonych znakami towarowymi DAVIDOFF i JOOP!,
ktére odniosty sukces rynkowy i/lub ciesza sie duza popularnoscia wsréd klientéw, oznaczone s3
indywidualnym kodem produkcyjnym, ktory nadawany jest odrebnie kazdemu pojedynczemu
egzemplarzowi produktu. Jesli dany produkt nie jest oznaczony indywidualnym kodem
produkcyjnym, nanoszony jest na jego opakowanie numer 6-cyfrowy pozwalajacy na identyfikacje
danej partii produktu. W ten sposob powodka realizuje takze dodatkowe cele, zapewniajac fatwe
wycofanie z rynku produktow wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znakéw towarowych i

naruszen zwigzanych z niedozwolonym importem réwnoleglym.

Powddka wprowadza do obrotu wyroby perfumeryjne opatrzone znakami towarowymi
DAVIDOFF i JOOP! za pomoca selektywnego systemu dystrybucji, stosowanego na podstawie
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2790/1999 z 22 XII 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3
Traktatu do kategorii porozumien wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Umowy z dystrybutorami
odpowiedzialnymi za poszczegdlne terytoria zawierane sa wedlug jednolitego wzorca, ktory
wyraznie zakazuje dystrybutorom spoza Unii Europejskiej sprzedazy produktéw ze znakami
towarowymi DAVIDOFF i JOOP! dystrybutorom z EOG. Selektywny system dystrybucyjny
dowodzi braku zgody uprawnionego na wprowadzanie na terenie Wspdlnoty towaréw uprzednio
wprowadzonych do obrotu poza jej terytorium. Zastrzezenie umowne umozliwia powodce
realizacje praw do zarejestrowanych znakéw towarowych, polegajacych na zachowaniu

wylacznosci (kontroli) wprowadzania towardw po raz pierwszy na rynek Wspdlnoty Europejskiej.

W prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod firma P w Gdansku w zakresie handlu
kosmetykami (w tym wyrobami perfumeryjnymi), m.in. internetowa perfumerie na stronie

internetowej www.perfumart.pl. W zwigzku z oferowaniem przezenn wyrobéw perfumeryjnych ze

znakiem DAVIDOFF, z ktoérych usunieto lub przerobiono numery identyfikacyjne, powddka
zawiadomila organy $cigania o mozliwosci popelnienia przezen przestepstwa z art. 306 k.k. W toku
postepowania karnego (sygn. akt 2Ds. 3109/08) dokonano m.in. przeszukania pomieszczen jego
przedsiebiorstwa, zabezpieczajac liczne wyroby perfumeryjne opatrzone znakami towarowymi
DAVIDOFF i JOOP! Ustalono, ze niektére z nich zostaly wprowadzone do obrotu poza EOG.

Pozwany przyznal, ze zatrzymane kosmetyki sprowadzit ze Stanéw Zjednoczonych.



C zarzucila, ze pozwany bez jej zgody importuje i wprowadza do obrotu we Wspdlnocie
wyroby perfumeryjne opatrzone znakami DAVIDOFF i JOOP! W wielu przypadkach s3 one
pozbawione sa znakdw identyfikacyjnych i nie odpowiadaja wymogom stawianym przepisami
prawa wspolnotowego. Wplywa to niekorzystnie na pozycje rynkowa towardw ze znakami

DAVIDOFF i JOOP!

Jako podstawe prawng swych zadan, powddka wskazala przepisy art. g ust.1i 2¢, art. 13 ust.1,
art. 102 ust. 1 cyt. rozporzadzenia oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. Poniewaz
zakwestionowane towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terenie Wspolnoty
Europejskiej przez powddke jako uprawniong, moze ona zakaza¢ pozwanemu uzywania znakéw
towarowych na nie naniesionych. Wezwany do zaniechania naruszen jej praw wylacznych,
pozwany nie odpowiedzial na przedstawiona mu propozycje ugodowego zalatwienia sporu
Powolala sie takze na naruszenie przez pozwanego art. 13 ust. 2, zgodnie z ktdrym, uprawniony
moze z3ada¢ zakazania uzywania znaku towarowego w stosunku do towarow, gdy istnieja
uzasadnione przyczyny sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami, w szczegdlnosci jezeli stan

towarow ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. (k.1-101)

Postanowieniem z dnia 26 XI 2009 r. Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i
Wzorow Przemyslowych udzielif C GmbH w Moguncji zabezpieczenia jej roszczen,

zakazujac W prowadzacemu dzialalnos¢ gospodarcza pod firma P w Gdansku - na czas trwania

procesu :

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu, opatrzonych znakami towarowymi DAVIDOFF lub
JOOP! wyrobéw perfumeryjnych, ktore nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu we
Wspolnocie Europejskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda,

b. oferowania oraz wprowadzania do obrotu opatrzonych znakami towarowymi DAVIDOFF lub
JOOP! wyrobow perfumeryjnych, z ktérych usunieto kody produkcyjne lub je przerobiono.

(k.106-112)

Wobec niezlozenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew, w dniu 4 I 2010 r. Sad wydat

wyrok zaoczny, w ktérym :

1. zakazal W prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma P w Gdansku uzywania stowno-
graficznego znaku towarowego DAVIDOFF zarejestrowanego w trybie rejestracji
miedzynarodowej pod numerem IR 876874 z wyznaczeniem Wspdlnoty Europejskiej jako
jednego z obszarow ochrony, m.in. dla oznaczania towaréw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, w
odniesieniu do wyrobéw perfumeryjnych, ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu we

Wspolnocie Europejskiej pod tym znakiem towarowym przez C GmbH w Moguncji lub za jej



zgoda, a w szczegdlnosci przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania
w tym celu takich towaréw;

2. zakazal pozwanemu uzywania stownego wspodlnotowego znaku towarowego JOOP!
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem
CTM 002786713 dla towarow z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, w odniesieniu do wyrobéw
perfumeryjnych, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu we Wspoélnocie Europejskiej pod
tym znakiem przez powddke lub za jej zgoda, a w szczegdlnosci przywozu, oferowania,
wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu takich towaréw;

3. zakazal pozwanemu uzywania znakéw towarowych DAVIDOFF oraz JOOP! w odniesieniu do
wyrobdéw perfumeryjnych, z ktérych usuniete, lub na ktorych przerobione zostaly kody
produkcyjne, a w szczegolnosci przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub
magazynowania w tym celu takich towaréw;

4. zobowiazal pozwanego do opublikowania wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia na stronie

internetowej www.perfumart.pl - w formie widocznego ogtoszenia, pojawiajacego sie tuz po

otwarciu tej strony przez okres kolejnych 60 dni kalendarzowych - w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ orzeczenia;
w pozostalej czesci powodztwo oddalit;

6. zasadzil od pozwanego na rzecz powodki kwote 3.857 zl, tytulem zwrotu kosztéw procesu.

(k.131-133)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego W zazadal jego uchylenia oraz oddalenia

powodztwa i zasadzenia na jego rzecz zwrotu kosztow procesu.

Pozwany wyjasnil, ze sprzedawane przez niego towary s3 oryginalne i oznaczone numerami
produkcyjnymi. Zarzucit, ze powddka nie udowodnila, iz zakwestionowane towary nie s3
przeznaczone na rynek europejski i nie zostaly na ten rynek wprowadzone do obrotu przez
uprawnionego lub za jego zgoda. Zaprzeczyl usuwaniu lub przerabianiu oznaczen lub znakdéw
towarowych, czy przepakowywania wyrobow perfumeryjnych. Nie potwierdzity tego wyniki
sledztwa w sprawie sygn. akt 2Ds. 3109/08 Prokuratury Rejonowej Gdansk-Oliwa.

(k.149-151, 158)

C GmbH w Mogungcji wniosla o utrzymanie w calosci w mocy wyroku zaocznego.
Podniosta, ze wyniki $ledztwa potwierdzily fakt oferowania przez pozwanego towarow nie
wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgoda, a takze
towaréw w opakowaniach, z ktorych kody produkcyjne zostaty usuniete, wylaczajac mozliwosé¢
ustalenia na jaki rynek byly przeznaczone. Pozwany przyznal zas, ze nabywal kwestionowane

wyroby perfumeryjne w Stanach Zjednoczonych. (k.174-223)



Sad ustalil, ze :

Spolce akcyjnej prawa szwajcarskiego -Zino Davidoff S.A. z siedziba we Fribourgu 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 towarow w klasie 3. klasyfikacji
nicejskiej, m.in. perfum, wdd toaletowych oraz kosmetykéw. (bezsporne - tak tez $wiadectwo

rejestracji WIPO k.35-38, wydruk z bazy danych OHIM k.39-41)

C (obecnie C k.a78-187) GmbH z siedzibg w Mogungji jest wylgcznym licencjobiorca
znakow towarowych, zarejestrowanych na rzecz Zino Davidoff S.A. dla towarow w klasie 3
klasyfikacji nicejskiej, uprawnionym do wszelkich form ich uzywania, w szczegolnosci do produkcji
oraz dystrybucji na calym swiecie wyrobow perfumeryjnych i kosmetycznych opatrzonych znakami
DAVIDOFF. Powddka uzyskala zgode uprawnionego na dochodzenie we wlasnym imieniu
roszczen zwiazanych z naruszaniem przez W praw wylacznych do znaku towarowego DAVIDOFF.
(bezsporne - tak tez oswiadczenie uprawnionego z 3 XI 2009 1. k.42, 47-48, wypis z rejestru

handlowego dot. Zino Davidoff S.A. k.43-46)

W dniu 7 XI 2003 r. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante zarejestrowat
pod nr 002786713, na rzecz L GmbH w Moguncji (dawna firma powodowej spdiki), z
pierwszenstwem od 24 VII 2002 r., stowny wspoélnotowy znak towarowy JOOP! dla towaréw w
klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (m.in. wyroboéw perfumeryjnych). (bezsporne - tak tez $wiadectwo i

inne dokumenty rejestracji k.49-55, wydruk z bazy danych OHIM k.56-57)

Dystrybucja produktéow perfumeryjnych ze znakami towarowymi DAVIDOFF i JOOP!
prowadzona jest przy zastosowaniu jednolitego wzorca umownego, zawierajacego ograniczenia
terytorialne. Umowa zakazuje dystrybutorom dzialajacym na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nabywania towaréw od dystrybutoréw spoza EOG i sprzedazy towaréw ze znakiem
towarowym DAVIDOFF i JOOP! takim dystrybutorom. (bezsporne - tak tez wzdér umowy
dystrybucyjnej k.69-84)

Powddka umieszcza na kazdym produkcie ze znakiem towarowym DAVIDOFF lub JOOP!
szesciocyfrowy kod produkcyjny / numer partii. Umozliwia to ich identyfikacje, wycofywanie
produktéw wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znakéw towarowych oraz naruszen
zwigzanych z niedozwolonym importem réwnoleglym. Niektore z produktow linii perfumeryjnej,
cieszace sie znaczng popularnoscia wsrdod klientéw, sa oznaczane kodami indywidualnymi,

umieszczanymi na tekturowym opakowaniu, a niekiedy takze na spodzie szklanej buteleczki,



ztozonymi z 10 cyfr, poprzedzonych kombinacja literowo-cyfrowa. (bezsporne - tak tez wyjasnienie
powoda w postepowaniu Prokuratury Rejonowej Gdansk-Oliwa k.58-63)

W, prowadzacy pod firma P w Gdansku dzialalnos¢ gospodarcza w zakresie sprzedazy
wyrobdéw kosmetycznych i perfumeryjnych, naruszyl prawa z rejestracji znakow towarowych
DAVIDOFF i JOOP!, importujac ze Stanow Zjednoczonych Ameryki Péinocnej towary oznaczone
nazwami : JOOP!, DAVIDOFF COOL WATER DEEP Eau de Toilette, DAVIDOFF COOL WATER
Duo Set Eau de Toilette, DAVIDOFF COOL WATER Woman Eau de Toilette, DAVIDOFF COOL
WATER Eau de Toilette, DAVIDOFF COOL WATER Frozen Fragrance Eau de Toilette, ZINO
DAVIDOFF Eau de Toilette, DAVIDOFF Echo Woman Eau de Parfum, DAVIDOFF Echo Woman

Exclusive Ravel Retail Edition Eau de Parfum. W sklepie w Gdanisku oraz w internetowej

perfumerii, na stronie internetowej www.perfumart.pl, pozwany oferowal wyroby perfumeryjne
opatrzone znakami towarowymi DAVIDOFF i JOOP!, ktére nie zostaly wczesniej wprowadzone
do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego

zgoda.

Na skutek zawiadomienia powodki o mozliwosci popetnienia przestepstwa Prokuratura
Rejonowa Gdansk-Oliwa prowadzita pod sygn. akt 2Ds. 3109/08 s$ledztwo, w ktérego toku
dokonano m.in. przeszukania pomieszczen, w ktérych pozwany prowadzi dzialalnos¢ gospodarcza,
zabezpieczajac wyroby perfumeryjne opatrzone znakami towarowymi DAVIDOFF i JOOP!.
Ustalono, ze niektére z towaréw zostaly wprowadzone do obrotu poza EOG (w Singapurze lub
Hongkongu). Pozwany przyznal, ze zatrzymane kosmetyki sprowadzit ze Stanéw Zjednoczonych
wspétpracujgc z firmami Perfum Center of America i Universal Perfums, ktére na amerykariskim
rynku cieszq sie duzq renomq. Niektdre z zakwestionowanych produktéw nie mialy oznaczen w
postaci kodow produkcyjnych i numerdéw identyfikacyjnych. (bezsporne - tak tez pismo powoda
zatytutlowane Wynik kontroli produktéw k.64-68, pismo Prokuratury k.68, postanowienie z 31 III
2009 1. 0 umorzeniu postepowania k.86-9o, opinia 198-211, protokoty przestuchan swiadkéw G

k.212-215, W k.216-219)

Wezwany do zaniechania naruszen praw wylacznych, pozwany wyrazil wole wyjasnienia
sprawy. Odmowilt jednak zawarcia ugody pozasadowej na proponowanych przez powoddke

warunkach. (bezsporne - tak tez korespondencja stron k.g1-100)

Powyzsze okolicznosci ustalone zostaly przez Sad w oparciu o zgromadzony w
sprawie material dowodowy. Zlozyly sie nan dokumenty urzedowe i prywatne. Pozwany nie
kwestionowal istnienia i tresci praw Zino Davidoff S.A. we Fribourgu do znaku towarowego
DAVIDOFF, ani praw C GmbH w Moguncji do wspélnotowego znaku towarowego JOOP!, do
ktérych ochrony na terenie Wspdlnoty Europejskiej znajduja zastosowanie przepisy

rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku



towarowego. Nie zaprzeczyl okolicznosci stwierdzonych przez Prokurature Rejonowa Gdansk-

Oliwa w toku sledztwa.

Z materialu dowodowego wynika w sposob niewatpliwy, ze w siedzibie przedsiebiorstwa
pozwanego ujawnione zostaly wyroby perfumeryjne nabyte w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Polnocnej, opatrzone znakami towarowymi DAVIDOFF (lub oznaczeniami podobnymi,
zawierajacymi to stowo jako element dystynktywny oraz elementy opisowe wskazujace na rodzaj i
przeznaczenie produktu) i JOOP! Brak dowodu wprowadzenia zakwestionowanych towarow do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego z rejestracji lub
za jego zgoda, wbrew przekonaniu pozwanego, obcigzal W, ktéory wykazywat w ten sposob
wyczerpanie prawa wylacznego w odniesieniu do poszczegolnych towaréow. Bez znaczenia jest przy
tym liczba opakowan wod toaletowych i perfumowanych, co do ktérych mozna zasadnie stwierdzic¢
naruszenie, powddka nie dochodzi bowiem w niniejszym procesie roszczen odszkodowawczych,

ani zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Nalezy przy tym stwierdzi¢, ze zasada rozkladu ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c. nie
moze miec zastosowania w odniesieniu do negacji faktu. Nie mozna zasadnie naktada¢ na powodke
obowiazku udowodnienia, Ze kwestionowane przez nig towary, z ktorych usunieto kody
identyfikacyjne lub kody takie przerobiono, nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG przez Zino Davidoff, C lub za ich zgoda. Powddka w istocie nie ma realnej mozliwosci
udowodnienia takiej okolicznosci, ktéra powinien dowodnie wykaza¢ pozwany, zwalczajac zarzut

naruszenia praw wylacznych.

Powoddka przedstawita obszerne wyjasnienia dotyczace systemu sprzedazy oraz oznaczania
oferowanych przez nig towaréw opatrzonych znakami towarowymi DAVIDOFF lub JOOP!
Pozwany nie zaprzecza wartosci dowodowej wzorca umownego, ani pisma zawierajacego
wyjasnienie sposobu kodowania produktéw. Twierdzenia powodki w tym zakresie, Sad przyjat
zatem jako podstawe swych ustalen. (art. 230 k.p.c.)

W istocie spor stron dotyczyt mozliwosci uznania dziatann pozwanego za naruszenie praw z
rejestracji znakow towarowych. Rozstrzygniecie tej kwestii nalezatlo do kompetencji Sadu (ocena
normatywna), ktéry kierowat sie utrwalonymi w orzecznictwie regulami, a takze zasada rozkladu

ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c.

Sad nie podziela tezy pozwanego, ze umorzenie postepowania karnego w sprawie sygn. akt
2Ds3109/08 Prokuratury Rejonowej Gdansk-Oliwa sprzeciwia sie uznaniu przez Sad
Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych, ze moglo dojs¢ do naruszenia lub
istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji znakdéw towarowych DAVIDOFF i JOOP! Przedmioty
obu postepowan s3 odmienne, a rozstrzygniecie w procesie karnym nie wigze Sadu. (a contrario

art. n k.p.c.)



Podnoszac zarzut nieudowodnienia faktu naruszenia praw z rejestracji znakdéw towarowych
DAVIDOFF i JOOP! pozwany odwotuje sie do zasady okreslonej w art. 6 k.c. Jej zastosowanie w
tym postepowaniu nie moze budzi¢ zadnych watpliwosci. Sad inaczej jednak ocenit wartosc¢
dowoddéw zaoferowanych przez C, uznajac, ze sa one wystarczajace dla poczynienia ustalen

faktycznych zgodnych z twierdzeniami powddki.

Brak dowodu wprowadzenia zakwestionowanych produktéw na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wskazuje, ze pozwany sprowadzit je spoza EOG bez zgody uprawnionego.
Aby ukry¢ fakt niedozwolonego przywozu usunieto kody produkcyjne nakltadane na produkty
oznaczane znakiem towarowym DAVIDOFF. W konsekwencji, powodka moze skutecznie zadac
zakazania pozwanego uzywania znakéw towarowych DAVIDOFF i JOOP! dla oznaczania
wyrobow perfumeryjnych przywozonych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu bez zgody

uprawnionego.

Zgromadzony w sprawie material dowodowy pozwolil na niewatpliwe ustalenie, ze
oferowane przez pozwanego towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez
C ani za jego zgoda. Nalezato zatem pominga¢, jako nie majace znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy
(a contrario art. 227 k.p.c.), twierdzenia stron odnoszace sie do importu réwnoleglego i renomy
znakéw towarowych DAVIDOFF i JOOP! w kontekscie uprawnienia powddki do zakazania
uzywania znaku towarowego, co do ktorego prawa z rejestracji ulegly wyczerpaniu (art.13 ust. 2

rozporzadzenia).

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym 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 sposob calosciowy kwestie zwigzane ze
wspolnotowymi znakami towarowymi dla towaréw lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako czes¢
acquis communautaire, staly sie elementem polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. W wiekszosci, stanowia one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw parnstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja ustawa Prawo wiasnosci
przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania
rozporzadzenia, w szczegolnosci zas w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepiséw

prawa krajowego.



Wspélnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej
Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wilasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje
(art. 6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora jest wazna
przez okres 10 lat od daty zgloszenia (z mozliwoscia przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego sa skuteczne wobec 0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9
ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia, sady uznaja wspdlnotowy znak towarowy
za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze sktada¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktdre
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami,
rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie
umozliwiaja odroznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towarow lub ustug
innych przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odroznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego towaru lub
ustugi od towar6w lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 1. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9, ktéry przyznaje uprawnione-mu
prawo do wylacznego i niezakloconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do
zakazania innym osobom, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardw;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towardéw, ktorych dotyczy
ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej; ktére
obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towardéw, ktore nie sa podobne do tych, dla ktoérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy

wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zakazy z art. g ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi
w art. 8 ust.1., stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mie¢ beda

zatem rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i



Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej) w

Luksemburgu odnoszace sie do:

<> identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,
<> identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug,
<> istnienia ryzyka konfuzji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu Unii Europejskiej cechuje w tym
zakresie duza jednolitosc¢ i stabilno$¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powotywane s3
tezy wczesniejszych wyrokdéw i opinii, do ktérych, jako majacych istotne znaczenie dla
zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie

sie odnies¢.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakow powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odroézniajace i
dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia
okreslonego kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 1.
T-286/02 Kiap Mou)

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

Dokonujac oceny podobienstwa towarédw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie rodzaj towardw, ich
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3 sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawach T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. T-85/02 Castillo, z 8 VII 2004 r. T-203/02 Vitafruit, z 4 V
2005 r.) Calosciowa ocena zaklada pewng wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegolnosci podobienstwem znakdéw towarowych oraz podobienstwem towaroéw, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami moze by¢ zrownowazony

znaczacym stopniem podobienistwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej

zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. T-202/04
Echinacin, z 14 X 2006 1. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)



W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad (likelihood
of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec.
str. I-5507, w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w
sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towardéw lub ustug, ktorych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII 2003
r. w sprawach T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. [1-2821, z 12 X 2004 r. T-35/03 Carpoiz 1V
2005 1. T-31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
calosciowym wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. T-u7/02
Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego znaku
towarowego, za element odroézniajacy i dominujacy w calosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawach T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. T-117/02
Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagtebia sie
w analize jego poszczegdlnych elementéw (por. wyrok ETS z n XI 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i
odrozniajace cechy oznaczenia sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X
2002 1. w sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elementach
nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakéw towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV
2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktory nie zawiera jakiegokolwiek elementu
opisowego dla okreslonej kategorii towardw lub ustug posiada charakter wysoce odrdzniajacy. (por.
wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi
dominujgcemu znaku towarowego, ktéry konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢
oceny ogolnego wrazenia, jakie wywoluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika
w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01

Fifties)

Wiasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie

poinformowanych, 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 konsumentéw moze sie roznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii przedmio-
towych towar6éw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyeriz 6V 2003 r. C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Picasso)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego porownania
roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci nie-doskonaty
obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad jest tym wieksze im
silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samo-istnych cech
lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$ci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r.
w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. C-251/95 SABEL i z 29 1X 1998 r. C-
39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 II 2005 r. T-57/03 Hooligan, z 21 Il 2006 r. T-214/04 POLO i z 5 IV
2006 1. T-202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspotzalezno$¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrod odbiorcow, a
jego charakterem odrdézniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrozniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy
sie wysoce odrdézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod odbiorcow, nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegolnosci udzial znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dltugos¢ okresu jego uzywania, wielkosc¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktdrym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie
T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego, a przez to jego

odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 22, wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej
w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towarow lub ustug, dla ktorych znak ten jest
zarejestrowany w calej Unii Europejskiej lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylaczna lub
niewylaczna. (ust.a) Bez uszczerbku dla postanowienn umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystapic¢ z powodztwem o naruszenie wylgcznie 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)

Wylacznie uprawniony lub osoba dysponujaca jego zgoda moze uzywaé znaku towarowego
na calym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczegdlnosci :

v' umieszcza¢ oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,



v' oferowaé towary, wprowadzac¢ je do obrotu lub je magazynowa¢ w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowac i swiadczy¢ ustugi pod tym oznaczeniem,
v' przywozié lub wywozi¢ towary pod takim oznaczeniem,

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

Przepis art. 13 ust. 1, regulujacy kwestie wyczerpania praw przyznanych przez wspdlnotowy
znak towarowy, stanowi, ze nie uprawnia on jednak wlasciciela do zakazania jego uzywania w
odniesieniu do towaréw, ktdre zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspolnoty pod tym

znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznal, ze:

Naruszenie prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego JOOP! wynika z
przepisu art. 9 ust. 1a rozporzadzenia, W nie wykazal bowiem, ze oferowane przezen identyczne z
tymi, dla ktorych znak =zastrzezono, towary, opatrzone znakiem identycznym, zostaly
wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda. W tym przypadku Sad nie jest

obowiagzany oceniac istnienia ryzyka konfuzji.

Naruszenie praw z rejestracji slowno-graficznego znaku towarowego

DAVIDOFF

wynika z przepisu art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, W nie
wykazal bowiem, ze oferowane przezen identyczne z tymi, dla ktorych znak zastrzezono, towary,
opatrzone podobnym znakiem, zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego
zgoda. Importowane przezen ze Stanow Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej towary s3 oznaczone,
jako :
v DAVIDOFF COOL WATER DEEP Eau de Toilette,
DAVIDOFF COOL WATER Duo Set Eau de Toilette,
DAVIDOFF COOL WATER Woman Eau de Toilette,
DAVIDOFF COOL WATER Eau de Toilette,
DAVIDOFF COOL WATER Frozen Fragrance Eau de Toilette,
ZINO DAVIDOFF Eau de Toilette,
DAVIDOFF Echo Woman Eau de Parfum,
DAVIDOFF Echo Woman Exclusive Ravel Retail Edition Eau de Parfum.

AN N N N N N

Wszystkie te oznaczenia zawieraja wspolny element wyrdzniajacy identyczny ze znakiem
towarowym DAVIDOFF. Pozostate elementy maja charakter opisowy, wskazujac na cechy (m.in.
woda toaletowa, woda perfumowana, od$wiezajaca, pachnaca) i przeznaczenie produktu (dla
kobiet). Wszystkie one sa tozsame z nazwami handlowymi produktéw oferowanych przez C.

Dystynktywno$¢ znaku towarowego Zino Davidoff S.A. wzmacnia dobra znajomos¢ i duza



popularnos¢ produktow spotki wérod nabywcéw, w tym przypadku kobiet, srednio lub dobrze

sytuowanych materialnie. Cena produktu nie stanowi istotnej bariery w jego nabyciu.

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

zakresie okre$lonym przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformutowanie - chyba ze istniejqg szczegélne powody zaniechania - uprawnia do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5
k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit 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 sadowa C GmbH w Mogundji,
tak jak byla do tego zobowiazana art. 479” § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawila twierdzenia i

dowody, z ktérych wynikaty :

% prawo Zino Davidoff S.A. we Fribourgu z rejestracji znaku towarowego DAVIDOFF,

% zgoda udzielona C GmbH, jako licencjobiorcy wylagcznemu do wystepowania na droge sagdowa
w sprawie o naruszenie p/ko Andrzejowi Wysockiemu,

% prawo powodki z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego JOOP!,

% oferowanie przez Andrzeja Wysockiego towardw, identycznych z tymi dla ktorych znaki
towarowe DAVIDOFF i JOOP! s3 zarejestrowane (wyroby perfumeryjne) w opakowaniach z
identycznymi oznaczeniami JOOP! lub z oznaczeniami podobnymi do znaku towarowego
DAVIDOFF w takim stopniu, ze wywotuje to prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcy w
btad co do pochodzenia towaru od ktérejkolwiek ze stron,

% niewyczerpanie praw do znakow towarowych DAVIDOFF i JOOP! w odniesieniu do

zakwestionowanych towardw,

moze zatem skutecznie zada¢ ochrony, powotujac sie na przepis art. 9 ust. 1a Rozporzadzenia.



Uznajac za dowiedziony fakt naruszenia praw powddki oraz Zino Davidoff S.A. Sad
Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zadecydowal o zastosowaniu
srodkow majacych usunac jego skutki i zapobiec mu na przysztos¢, Sad uznal, ze zasadne sa

zadania C odnoszace sie do zakazania pozwanemu bezprawnego uzywania :

DAVIDOFF

1. sfowno-graficznego znaku towarowego , zarejestrowanego

w trybie rejestracji miedzynarodowej pod nr IR 876874, to jest przywozu, oferowania,

wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu :

a. wyrobow perfumeryjnych, ktére wczes$niej 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 zostaly przerobione bez zgody uprawnionego,

2. slownego wspdlnotowego znaku towarowego JOOP!, to jest przywozu, oferowania,

wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu:

a. wyrobow perfumeryjnych, ktére wczes$niej 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 zostaly przerobione bez zgody uprawnionego. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 b

rozporzadzenia)

Tres¢ nalozonych na pozwanego zakazow wynika wprost ze sposobu dzialania,
stanowigcego naruszenie praw do spornych znakéw towarowych. W tym miejscu nalezy wyjasnié,
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 $ci$le z nieuprawnionym
wprowadzaniem do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym towarow opatrzonych

znakiem towarowym DAVIDOFF, co stanowi niewatpliwe naruszenie prawa z rejestracji.

Sad uznat za zasadne, obszernie i przekonujaco umotywowane przez powddke, z
odniesieniem do konkretnych okoliczno$ci niniejszej sprawy, zadanie opublikowania wydanego w
sprawie orzeczenia. Umieszczenie informacji na stronie internetowej, stuzacej pozwanemu do
oferowania wyrobow perfumeryjnych, umozliwi dotarcie informacji o naruszeniu do najbardziej
zainteresowanych osob, zmniejszajac istotnie koszty wykonania obowiazku przez pozwanego. (art.
287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.) Sad oddalil natomiast powddztwo w zakresie zadania
upowaznienia do zastepczego wykonania obowiazku opublikowania wydanego w sprawie

orzeczenia, ktore nie ma podstaw, ani w przepisach rozporzadzenia, ani w prawie krajowym.



Rozstrzygniecie o kosztach znajduje uzasadnienie w art. 100 zdanie 2 k.p.c. Sad obciazyt
nimi w calo$ci pozwanego, poniewaz powodka ulegla 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 sagdowe 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 wedtug przepiséw 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 Panstwa 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 okreslone w
rozdzialach 31 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.),
ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.i.) W sprawie o
naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z1 (§ 10 ust. 1 pkt 18).
Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do
nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie

w minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zl, tytutem optaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Uznajac, ze zarzuty zgloszone przez pozwanego w sprzeciwienie nie uzasadniaja zmiany
rozstrzygniecia Sad orzekl o utrzymaniu w mocy - w calosci - wyroku zaocznego. (art. 347

k.p.c.)



