Sygn. akt XXII GWzt 15/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 wrzeénia 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 wrze$nia 2013 r. w Warszawie

sprawy z powoddztwa C. G. GmbH z siedzibg w M. (Republika Federalna Niemiec)
przeciwko K. spolce z ograniczona odpowiedzialnos$cig w W.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych
1.

zakazuje pozwanemu K. spolce z ograniczong odpowiedzialnoécia w W. uzywania wspdlnotowego znaku towarowego
C. K. nr (..) oraz miedzynarodo-wych znakéw towarowych chronionych w Unii Europejskiej D. nr (..)i D.
C. nr (...) dla towaréw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest
wprowadzania do obrotu, oferowania, skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, reklamowania
perfum, wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktore to towary nie zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda;

2.

zakazuje pozwanemu uzywania wspdlnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) i miedzynarodowego znaku
towarowego D. nr (...) dla towaréw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i
perfumowane, to jest wprowa-dzania do obrotu, oferowania, skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu i reklamowania perfum, wdd toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktore
to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda, to jest testerow, w szczego6lnosci
zawierajacych na opakowaniach lub flakonach informacje: ,nie do sprzedazy", ,not for sale", ,démonstration" lub
tester";

3.

zobowigzuje pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawo-mocnienia sie wyroku,
perfum, wbd toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych wspoélnotowym znakiem towarowym C. K.
nr (...) oraz miedzy-narodowymi znakami towarowymi D. nr (..)i D. C. nr (...), ktore nie zostaly wprowadzone
do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda, a takze
takich towaré6w w opakowa-niach opatrzonych znakami towarowymi C. K. nr (...)i D. nr (...), ktére nie zostaly
wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgoda do obrotu, bedacych testerami, w szczegolno$ci zawierajacymi
na opakowaniach lub flakonach informacje: ,nie do sprzedazy", ,not for sale", ,démonstration" lub ,tester", w
tym towaréw zajetych przez Komor-nika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Poludnie Lukasza
Warchola w dniu 13 czerwca 2013 r., wskazanych w protokole zajecia ruchomoéci w sprawie sygn. akt Km 969/13, w
obecnoSci przedstawiciela lub pelnomocnika C. G. GmbH w M.;



4.

zobowiazuje pozwanego, na jego koszt, do umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl, w sposéb
widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czytelnego ogloszenia o treSci:
~Wyrokiem z dnia 30.09.2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal K. spélce z 0.0. w W. uzywania wspolnotowego
znaku towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodowych znakéw towarowych chronionych w Unii Europejskiej D.
nr (...)iD.C.nr (...) dla perfum, wod toaletowych i wod perfumowanych, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania,
skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz ich reklamowania w opakowaniach opatrzonych
tymi znakami, ktdre to towary nie zostaly uprzednio wprowadzo-ne do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawnionego C. G. GmbH w M. lub za jego zgoda oraz testeréw w opakowaniach opatrzonych
znakami towarowymi C. K. nr (...)iD. nr (...)." - w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku oraz do
utrzymywania tego ogloszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres trzech miesiecy;

S.
w pozostalej cze$ci powddztwo oddala;

6.

zasadza od K. spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig w W. na rzecz C. G. GmbH w M. kwote 12.654 (dwanascie
tysiecy szeséset piecdziesiat cztery) zlote tytulem zwrotu kosztow postepowania.
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 5 VI 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 28/13 Sad udzielit C. G. GmbH w M.
zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie K. spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. uzywania wspoélnotowego
znaku towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodowych znakéw towarowych: D. nr (...)i D. C. nr (...) chronionych
w Unii Europejskiej dla towaréw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej - perfum, wod toaletowych i perfumowanych,
to jest o zakazanie wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowa-
nych oznaczonych tymi znakami, ktére to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniona lub za jej zgoda, przez:

a. zakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu - oferowania i wprowadzania do obrotu perfum i wod toaletowych
lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi: stlowno-graficznym nr (...), slowno-
graficznym nr (...) i sfownym D. C. nr (...), ktére to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniona lub za jej zgoda,

b. zajecie - na czas trwania procesu - znajdujacych sie w siedzibie obowigzanej oraz we wszelkich innych miejscach,
ktore zostang ustalone przez komornika sadowego w toku egzekucji, perfum i wod toaletowych lub perfumowanych w
opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi: stowno-graficznym nr (...), stowno-graficznym nr (...) i sfownym
D. C. nr (...), ktére to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda.

Zazalenie obowigzanej oddalone zostalo przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 13 sierpnia
2013 r. w sprawie sygn. akt IACz 1428/13.

W zakreslonym przez Sad terminie Coty Germany GmbH w M. wniosla o:

1. zakazanie K. spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. uzywania wspdlnotowego znaku towarowego C. K.
nr (...) oraz miedzynarodowych znakéw towarowych chronionych w Unii Europejskiej - D. nr (...)i D. C. nr (...)
dla towardéw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, tj. wprowadzania
do obrotu, oferowania, sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania perfum, wod



toaletowych i perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktore to towary nie zostaly wprowadzone do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda;

2. zakazanie K. uzywania wspolnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodowego znaku
towarowego chronionego w Unii Europejskiej - D. nr (...) dla towarow z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, takich jak:
perfumy, wody toaletowe i perfumowane, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, sktadowania w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu oraz reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych tymi znakami,
ktore to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawniona lub za jej zgoda, tj. towaréw bedacych testerami,
w szczegoOlnosci zawierajacymi na opakowaniach lub flakonach informacje: ,nie do sprzedazy" lub ,not for sale",
»,2démonstration", ,tester";

3. zobowiazanie spotkiK. .p. do zniszczenia, na jej koszt, w terminie dwoch tygodni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych wspoélnotowym znakiem towarowym C. K. nr (...),
miedzynarodowymi znakami towarowymi chronionymi w Unii Europejskiej - D. nr (...) lub D. C. nr (...), ktére
nie zostaly wprowadzone do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej
zgoda, a takze towaroéw oznaczonych znakami towarowymi C. K. nr (...) i D. (...), ktore nie zostaly wprowadzone
przez uprawniona lub za jej zgoda do obrotu, bedacych testerami, w szczegdlnoSci zawierajacymi na opakowaniach lub
flakonach informacje: ,nie do sprzedazy" lub ,,not for sale", ,démonstration", ,tester", w tym towaréw zajetych przez
Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie Eukasza Warchola w dniu 13 VI 2013 r.
wskazanych w protokole zajecia ruchomoéci - sygn. akt Km 969/13, w obecnosci C. G. GmbH lub jej pelnomocnika, a
w razie niewykonania przez pozwana tego obowiazku w wyznaczonym terminie, upowaznienie pow6dki do wykonania
go na koszt K. ;

4. zobowigzanie K. do podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu, na jej koszt, przez umieszczenie na
stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl, a w przypadku zmiany strony w trakcie postepowania sagdowego, na
tej stronie, za poSrednictwem ktérej w dniu wydania orzeczenia pozwana bedzie ona prowadzila gléwna dzialalnosé
handlow3g polegajaca na oferowaniu i sprzedazy perfum, wod toaletowych lub perfumowanych, w sposéb widoczny
bezposrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, w sposob czytelny, ogloszenia o tresci:
~Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazal K. sp. z 0.0. w W. uzywania wspélnotowego znaku
towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodowych znakéw towarowych chronionych w Unii Europejskiej - D. nr
(...) oraz D. C. nr (...) dla perfum, wod toaletowych i wod perfumowanych, tj. zakazal K. sp. z o. o. z siedziba
w W. wprowadzania do obrotu, oferowania, skltadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz
reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem towarowym C. K. nr (...) oraz
miedzynarodowymi znakami towarowymi chronionymi w Unii Europejskiej - D. nr (...) oraz D. C. nr (...), ktore to
towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionego - C. G. GmbH z siedziba w M. lub za jego zgoda oraz testeréw oznaczonych znakami towarowymi C. K.
nr (...) oraz D.nr (...)." - w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogloszenia
nie-przerwanie przez 6 miesiecy lub zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomosci czesci albo catodci
orzeczenia lub informacji o wydanym orzeczeniu, przez zobowigzanie jej do umieszczenia go, na jej koszt, w spos6b
i w zakresie okre$§lonym przez sad;

5. zasadzenie na jej rzecz kosztow postepowania.

W motywach powodka powolala sie na stuzace jej, jako licencjobiorcy, prawa do chronionych w Unii Europejskiej
znakéw towarowych C. K. nr (...), D. nr (..)iD.C. nr (..) , zarzucajac K. naruszenie jej wylacznoS$ci przez
wprowadzanie do obrotu i oferowanie — bez zgody uprawnionych — wod toaletowych, perfumowanych i perfum w
opakowaniach z tymi znakami, ktore to towary nie zostaly po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w EOG przez
powodke ani za jej zgodg. Wyjasénila, ze pozwana oferuje na swej stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl
towary, identyczne z tymi dla ktérych chronione sa znaki, nieprzeznaczone do sprzedazy na rynku Unii Europejskiej,
jak réwniez testery produktow C. G. GmbH nieprzeznaczone do sprzedazy, co zostalo wyraznie zaznaczone na



opakowaniach. Na poparcie swych twierdzen zaoferowala dowody z dokumentéw, wydrukow ze stron internetowych,
fotografii i z zeznan $wiadkéow. (k.2-136)

Odpowiedz na pozew (k.142-147), jako zlozona z uchybieniem terminu okre$lonego w art. 207 § 2 k.p.c., zostala
przez Sad zwrocona (art. 207 § 7 k.p.c. k.154), za$ spotka K. nie ponowila zawartych w niej twierdzeni ani wnioskow
dowodowych. Zazadala jedynie oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.179)

Replikujac powodka zaprzeczyla, aby miala zajmowac pozycje dominujacg, utrudniajac dystrybutorom dostep do
rynku. Zapewnila, ze w przypadku kwestionowanych towaréw nie doszlo do wyczerpania praw do znakéw towarowych
C.K., D. iD.C. ,wskazujac, ze pozwana nie udowodnila, iz oferowane przez nig towary zostaly wprowadzone do
obrotu na terenie EOG przez uprawnionych lub za ich zgoda. (k.156-168)

Sad ustalil, ze:

C.K.T.T. wW. stuzy prawo do stlowno-graficznego wspoélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...), chronionego do 1 kwietnia 2016 r. m.in. dla towaréow w klasie 3.
klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i perfumy).

Z.D. S.A. we F. stuzy prawo do chronionych w Unii Europejskiej miedzynarodowych znakéw towarowych:
- sfowno-graficznego nr (...) — m.in. dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki, wody toaletowe),

- sfownego D. C. nr (...) — m.in. dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji ni-cejskiej (perfumy, wody toaletowe). (bezsporne
— tak tez wydruki z bazy OHIM k.31-34, 45-51)

C. G. GmbH z siedzibga w M. jest producentem perfum, wod toaletowych i perfumowanych oferowanych do sprzedazy
w opakowaniach opatrywanych m.in. znakami towarowymi: C. K., D. i D. C. , ktorych jest licencjobiorca. C.
G. GmbH dysponuje zgoda na samodzielne wystepowanie na droge sadowa przeciwko naruszycielom praw C. K. T.
T. i Z.D.S.A., we wlasnym imieniu, ze wszelkimi roszczeniami majacymi na celu ochrone ich znakéw towarowych.
(bezsporne — tak tez o§wiadczenia uprawnionych k.35-44, 52-63)

Dzialalnoé¢ handlowa C. G. GmbH jest realizowana w ramach miedzynarodowej grupy C., do ktdrej nalezy m.in.
(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.. Wyroby perfumeryjne w opakowaniach opatrzonych znakami
C. K., D. iD.C. wprowadzane sa do obrotu w oparciu o selektywny system dystrybucji, z zastosowaniem
jednolitych wzorcow umownych, zawierajacych ograniczenia terytorialne, ktore nakladaja zakaz nabywania lub
zbywania towaréw opatrzonych tymi znakami przez dystrybutoréw z EOG dystrybutorom spoza EOG, a takze przez
dystrybutoréw spoza EOG dystrybutorom z EOG.

Powodka dba o wizerunek i renome swych znakéw oraz o wysoka jakosé oferowanych towaréw. Dazy do zapewnienia
odbiorcom jak najlepszych standardéow obshlugi. Sprzedaz odbywa sie za posrednictwem autoryzowanych sieci
perfumerii, ktére zobowiazane sa do szczegblnej dbaloSci o renome znakéw C. K., D. i D. C. oraz o
luksusowy charakter towar6w nimi opatrzonych. Partnerzy handlowi maja obowiazek spelnienia wysokich wymogow
i gwarantowania §wiadczenia uslug na najwyzszym poziomie, m.in. zapewnienia okre$lonych przez uprawnionych
warunkow lokalizacji punktoéw sprzedazy, dzialan marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zachowania
standardow obstlugi klienta. (bezsporne — tak tez wzorcowa umowa dystrybucyjna k.64-78) Pozwana nie jest
partnerem handlowym C. G. GmbH. (bezsporne)

Powo6dka umieszcza na kazdym oferowanym przez siebie produkcie kod identyfikacyjny lub numer partii, co
umozliwia jej wycofanie wadliwego towaru z rynku, jak rowniez zwalczanie naruszen znakow towarowych zwigzanych
z niedozwolonym importem towar6éw spoza EOG i ich wprowadzaniem do obrotu, bez zgody uprawnionych, na tym
terytorium. Znaczna cze$¢ wyrobow perfumeryjnych ze znakami towarowymi C. K., D. i D. C. opatrzona jest



kodem identyfikacyjnym, nadawanym indywidualnie pojedynczym egzemplarzom produktu. Kod ten, skladajacy sie z
dziesieciu cyfr, poprzedzonych kombinacja literowo-liczbowa, umieszczany jest na spodzie opakowania tekturowego,
a w niektorych przypadkach rowniez na spodzie szklanej buteleczki zawierajacej produkty perfumeryjne C. K. , D.
iD. C.. (bezsporne — tak tez fotografie k.92, 94, 159, 160)

Pozwana, za po$rednictwem strony internetowej www.kokai.pl, prowadzi dziatalno$é¢ gospodarcza w zakresie m.in.
sprzedazy perfum, wod toaletowych i perfumowanych. W jej ofercie znajduja sie towary oznaczone znakami C. K.
, D. i D.C. wprowadzone na rynek EOG bez wiedzy i zgody uprawnionych, jak i testery oznaczone tymi znakami,
przeznaczone przez uprawnionych do prezentacji i promocji kosmetykow, w opakowaniach i flakonach z informacja:
nie do sprzedazy lub not for sale, démonstration albo tester. (dowdd — wydruki ze strony internetowej i zrzuty z
ekranu k.79-82, 89v-90, 100-104, 131-135, fotografie i dowody zakupu k.92-96, 119-120, 159-162, protokdét zajecia
komorniczego k.115-117, 128-130)

Zakupione od obowiazanej produkty zostaly zidentyfikowane, jako wprowadzone do obrotu w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Panamie i Puerto Rico. (fotografie k.92, 94, korespondencja elektroniczna i oéwiadczenia
k.97-99, 121-127, 163-167) Powbdka nie wyrazila zgody na ich sprzedaz na terytorium Unii Europejskiej. (obcigzajacy
pozwang brak dowodu przeciwnego)

Powyzsze ustalenia poczynione zostaly w oparciu o zgromadzony w sprawie material dowodowy, na ktory zlozyly sie
dokumenty, wydruki ze stron internetowych oraz fotografie. Wynikaja z nich w sposéb niewatpliwy prawa C. K. T. T.
i Z.D.S.A. do znakéw towarowych C. K., D. i D. C. oraz uprawnienie C.G. GmbH do uzywania tych znakéw oraz
dochodzenia roszczen wynikajgcych z naruszenia wylgcznosci.

Wydruki ze stron internetowych, zrzuty z ekranu i fotografie opakowan dowodza oferowania przez pozwang wyrobéw
perfumeryjnych w opakowaniach ze znakami towarowymi C. K., D. i D. C.,w tym testeré6w z informacjami: nie
do sprzedazy lub not for sale, démonstration albo tester. Zakwestionowane towary zostaly zidentyfikowane przez
powddke jako jej produkty nieprzeznaczone do sprzedazy na terytorium EOG i niewprowadzane tu do obrotu przez
uprawnionych ani za ich zgoda. Wbrew obowiazkowi, wynikajacemu dla niej z rozkladu ciezaru dowodu, pozwana
spotka nie wskazala a tym bardziej nie udowodnila wyczerpania praw do znakéw towarowych. Nie wykazala, ze
pierwsze wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym nastapilo przez powodke lub przez inny
podmiot, jednak za jej zgoda. Nie wskazata nawet, od kogo zakupila sporne towary (k.179), podwazajac os§wiadczenie
powddki o ich przeznaczeniu do sprzedazy poza EOG.

Podnoszac — bardzo ogdlny - zarzut istnienia niebezpieczenistwa podzialu rynkéw, ze wzgledu na przyjety przez C.G.
GmbH system dystrybucji selektywnej, pozwana w zaden sposéb nie udowodnila w tym postepowaniu jego zasadnoéci.
Nie wskazala nawet, jakie konkretne okoliczno$ci mialyby uzasadnia¢ odwrdcenie ciezaru dowodu i nalozenie na
powddke obowigzku udowodnienia, ze nie doszlo do wyczerpania praw do znakéw towarowych. Z tego wzgledu Sad
pomingl wnioskowane przez powddke dowody z zeznan Swiadkéw J. N. i G. B., jako niemajacych istotnego znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. Okoliczno$ci, na ktére swiadkowie ci byli wnioskowani
wynikaja z dokumentow, ktérych wiarygodnos$é nie zostala przez pozwang podwazona. Zasadno$ci zarzutu pozwanej
przecza tez postanowienia wzorcowej umowy dystrybucyjne;j.

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych zwazyl :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére caloéciowo reguluje zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezpoérednie zastosowanie. W wiekszoSci, sa one powtérzeniem regulacji zawartych
w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw



panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa
Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblnoSci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlaéciwych przepiséw prawa krajowego.

Prawo wylaczne zostalo przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych
interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakoSci (gwarancyjna), komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjng.
Wykonywanie tego prawa ograniczone jest do przypadkéow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI
2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréaliin., z 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google
France i Google )

Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, ze wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towarow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest poglad o wylacznym uprawnieniu
wlasciciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okre§lonym
czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunatlu Sprawiedliwo$ci z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette
,Z1VII 1999 1. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20 XI 2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99
do C-416/99 Zino Davidoff, a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas ).

W wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 C. P. L. G. GmbH vs S. T. AG Trybunal stwierdzil, ze wyczerpanie
praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlasciciel udzielit — w sposob wyrazny —
zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towaréw, w stosunku do ktérych powolano sie na wyczerpanie. Zgoda
na wprowadzenie towaru do obrotu musi zosta¢ wyrazona w sposéb pozytywny ( consent must be expressed
positively) , a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej zgody musza jednoznacznie $wiadczy¢ o tym, ze
uprawniony zrzekt sie jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa wylacznego. To na importerze ciazy obowigzek
udowodnienia przed sadem istnienia zgody, uprawniony za$ nie musi dowodzi¢ jej braku.

Zgody dorozumianej nie mozna stwierdzi¢ tylko na tej podstawie, Ze:
a.

uprawniony nie zakomunikowal wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na rynek poza EOG, ze
sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewnatrz EOG,

b.

towary nie sg oznaczone ostrzezeniem, informujacym o zakazie ich sprzedazy w EOG,
C.

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

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sagdu krajowego, w wyroku wydanym w polgczonych 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 plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunal stwierdzil, ze dla wyczerpania praw wylacznych nie ma
znaczenia fakt, ze importer towaréw opatrzonych znakiem nie jest Swiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego
sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towaréw na rynek wewnatrz EOG 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 konieczno$ci poinformowani przez



uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozklad ciezaru dowodu w sprawach importu réwnoleglego LEX 53006, 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$é nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro
v. Diesel)

Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru opatrzonego jego znakiem,
skutkuje odpowiedzialnoS$cia za naruszenie prawa wylacznego zar6wno importera, jak i kazdego kolejnego podmiotu
oferujgcego, reklamujacego, czy skladujacego w tych celach towar. Nabycie przez pozwana spornych produktéow
perfumeryjnych na terytorium EOG, od przedsiebiorcy nie nalezacego do sieci dystrybucyjnej C. G. GmbH nie ma
znaczenia dla oceny dzialania pozwanej, jako bezprawnego.

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w spos6b wyrazny lub dorozumiany, musi
zosta¢ udowodniona przez przedsiebiorce, ktéry sie na nig powoluje. (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 IV 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 zostaé udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym
znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98 )

W okolicznosciach niniejszej sprawy nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego
przez Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci w sprawie C-244/00 Van Doren. Czytamy w nim, ze regula dowodowa,
zgodnie z ktora pozwany, podnoszacy na swoja obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazaé jego
przestanki, jest zgodna z prawem wspdlnotowym, w szczego6lnoSci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/
EWG z 21 XII 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakow
towarowych, zmienionej umowa miedzynarodowa z 2 V1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednakze, wymogi wynikajace z konieczno$ci ochrony swobody przeplywu towar6w unormowanej, min. z art. 28 i 30
TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa
podzialu rynkéw krajowych, w szczegdlnosSci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG 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 EOG. Jezeli powdd dostarczy taki dowod, pozwany ma
obowiazek wykaza¢, ze uprawniony do znaku wyrazil zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

W ocenie Sadu, pozwana nie moze skutecznie twierdzi¢ o wyczerpaniu praw powoda do znakéw towarowych C. K. ,
D. i D. C., K.pl nie dowiodla bowiem istnienia zgody C.G. GmbH na wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w
EOG wszystkich oferowanych przez pozwana wyrobéw perfumeryjnych, poza swoja siecia dystrybucyjna.

Niewykazanie przez pozwang istnienia realnego niebezpieczenstwa podziatu rynkéw krajowych ze wzgledu na system
dystrybucji wylacznej lub selektywnej, skutkuje nalozeniem na nia obowigzku udowodnienia, ze w odniesieniu do
oferowanych do sprzedazy wod toaletowych i perfumowanych, w opakowaniach ze znakami towarowymi C. K., D.
i D. C. , nastgpilo wyczerpanie praw wylacznych. Pozwana, ktéra — stosownie do zasady sformulowanej w przepisie
art. 6 k.c. - obcigzal dowdd wprowadzenia towaru po raz pierwszy do obrotu na terytorium EOG nie sprostala temu
obowiazkowi.



Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest dawac wyjasnienia co do okolicznosci
sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja
strone, ktoéra nie dopehila cigzacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99)
Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 2277 k.p.c.) powinno
by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 .
I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i niezakloconego uzywania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze
znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub uslug. (ust.1a) Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku
zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej,
fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé caloSciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrozniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) moze by¢ uznany za identyczny ze
wezedniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie elementy
tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion )

C. G. GmbH dysponuje prawami wylgcznymi wynikajacymi z rejestracji znakéw towarowych C. K., D. i D. C.,
ktore uzywane sa przez pozwana bez zgody uprawnionych w postaci identycznej z ta w jakiej zostaly zarejestrowane,
dla oznaczenia towar6w identycznych z tymi, dla ktorych chronione sa znaki (perfumy, wody toaletowe). Niewatpliwie
zatem doszlo w tym przypadku do naruszenia wylacznoSci, o ktéorym mowa w art. 9 ust.1a rozporzadzenia.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytulu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw moga by¢ zakazane, w szczeg6lnoSci:

a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustlug pod tym oznaczeniem;

C.

przywo6z lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;
d.

uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegblne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje
rowniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, ktdrych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, Ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony
znaku wspoblnotowego.

Sformulowanie - chyba ze istnieja szczegélne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstapienia od stosowania
sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w
postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopusécit



sie naruszenia, winien skonkretyzowa¢ te szczegblne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi ocene,
przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sgdu, C. G. GmbH nalezycie dowiodla swych praw i faktu wkroczenia przez spotke K. w sfere
wylgcznosci wynikajaca z rejestracji znakoéw towarowych, obejmujacej w szezego6lnoéci decydowanie o pierwszym
wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym na okre$lonym terytorium.

Za bezprawne nalezy uznaé takze dzialanie pozwanej polegajace na oferowaniu wyrobéw perfumeryjnych, ktére nie
byly przeznaczone do sprzedazy, na ktorych opakowaniach zamieszczona zostala informacja o tresci: nie do sprzedazy,
not for sale, démonstration lub tester. Za takim rozstrzygnieciem przemawiaja tezy zawarte w wyroku wydanym w
sprawie C-127/09. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne Oberlandesgericht Niirnberg Trybunal Sprawiedliwo$ci
stwierdzil, ze gdy dystrybutorom zwigzanym umowg z uprawnionym do znaku towarowego udostepniane sg — bez
przeniesienia wlasno$ci i z zastrzezeniem zakazu sprzedazy testery perfum, tak aby ich potencjalni klienci mogli
wyprobowaé towar, gdy uprawniony moze w kazdej chwili zada¢ zwrotu towaru, a jego wyglad wyraznie rézni sie
od flakon6w perfum zwykle udostepnianych dystrybutorom przez uprawnionego, fakt, ze testery stanowia flakony
perfum opatrzone wzmiankami testeri nieprzeznaczone do sprzedazy sprzeciwia sie, w braku dowodéw przeciwnych,
stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody uprawnionego na ich wprowadzenie do obrotu.

Uzasadnionejest zatem zastosowanie wzgledem pozwanej sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw.
z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporzqdzenia przez zakazanie:

7.

uzywania wspdlnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodo-wych znakéw towarowych
chronionych w Unii Europejskiej D. nr (...)i D. C. nr (...) dla towaréw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich
jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, skladowania w celu
oferowania lub wprowadzania do obrotu, reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach
opatrzonych tymi znakami, ktore to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda;

8.

uzywania wspolnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) i miedzynarodowego znaku towarowego D. nr (...) dla
towar6w z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania
do obrotu, oferowania, sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu i reklamowania perfum, wod
toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary nie zostaly wprowadzone
do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda, to jest testeroéw, w szczegolnosci zawierajacych na opakowaniach
lub flakonach informacje: nie do sprzedazy, not for sale, démonstration lub tester.

Uwzglednienie powddztwa w zakresie pkt 3., przez nakazanie pozwanej zniszczenia, na jej koszt, w terminie 2 tygodni
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, perfum, wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych
wspolnotowym znakiem towarowym C. K. nr (...) oraz miedzynarodowymi znakami D. nr (...)i D. C. nr (...), ktére
nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za
jego zgoda, a takze takich towar6w w opakowaniach opatrzonych znakami C. K. nr (...)i D. nr (...), ktére nie zostaly
wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgoda do obrotu, bedacych testerami, w szczegolnosci zawierajacymi
na opakowaniach lub flakonach informacje: nie do sprzedazy, not for sale, démonstration lub tester, w tym zajetych
przez Komornika Sagdowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Poludnie Eukasza Warchola w dniu 13 VI
2013 r., wskazanych w protokole zajecia ruchomoéci w sprawie sygn. akt Km 969/13, w obecnosci przedstawiciela lub
pelnomocnika C. G. GmbH w M., znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, w art. 287 p.w.p.

Zadanie z pkt 4. 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 nabywcow wyrobow perfumeryjnych o bezprawnych dzialaniach
pozwanej, Sad zobowiazal ja - na jej koszt - do umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl,



w sposdb widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czytelnego ogloszenia
o tresci: ,Wyrokiem z dnia 30.09.2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal K. spolce z 0.0. w W. uzywania
wspoélnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz miedzynarodowych znakéw towarowych chronionych w Unii
Europejskiej D. nr (...) i D. C. nr (...) dla perfum, wod toaletowych i wéd perfumowa-nych, tj. wprowadzania
do obrotu, oferowania, skladowania w celu oferowania lub wprowadza-nia do obrotu oraz ich reklamowania
w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktore to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego C. G. GmbH w M. lub za jego zgoda oraz
tester6w w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi C. K. nr (...) i D. nr (...)." - w terminie 2 tygodni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku oraz do utrzymywania tego ogloszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez
okres trzech miesiecy.

Ingerencja Sadu w tresé zadan, przez sformulowanie nakazéw i zakazéw w sposob odmienny od powddztwa, jednak
bez wykraczania poza granice wyznaczona w art. 321 k.p.c., uzasadnialo orzeczenie o jego czeSciowym oddaleniu.
Jako nieuzasadnione (przedwczesne), oddalone zostalo zadanie upowaznienia powodki do zastepczego wykonania
obowiazku z pkt 3. Czas pozostawienia na jej stronie internetowej informacji o bezprawnych dzialaniach K. skrécony
zostat do 3 miesiecy, jako - w przekonaniu Sadu, wystarczajacy dla powiadomienia konsumentéw, co do ktoérych
zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia ich w blad co do woli C. G. GmbH wprowadzenia do obrotu w EOG
towar6éw w opakowaniach opatrzonych znakami C. K., D. i D. C..

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciazajac nimi w caloéci pozwang poniewaz
powddka ulegla tylko w nieznacznej czeSci swego roszczenia. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowane;j
przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone 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 czynnos$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreSla roz-porzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztoéw 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 rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od
sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$c¢ zalezy od wartoSci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt
18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika powo6dki wykonujacego zawod adwokata jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysoko$ci.

Zasadzona kwota uwzglednia takze koszty postepowania zabezpieczajacego, stosownie do art. 745 § 1 k.p.c.



